Tilpasninger i norsk patentrett, særlig vilkårene om nyhet og oppfinnelseshøyde, som konsekvens av Norges tilslutning til den europeiske patentkonvensjonen by Christoffersen, Natalie Angelina Rybakova
i 
 
 
Tilpasninger i norsk patentrett, 
særlig vilkårene om nyhet og 
oppfinnelseshøyde, som 
konsekvens av Norges 
tilslutning til Den europeiske 
patentkonvensjonen  
Kandidatnummer:  549  
Leveringsfrist: 25.04.2015 
Antall ord: 17804    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
 
Innholdsfortegnelse 
1	   INNLEDNING .................................................................................................................... 1	  
1.1	   Oppgavens problemstilling ................................................................................................ 1	  
1.2	   Temaets aktualitet .............................................................................................................. 1	  
1.3	   Avgrensning ...................................................................................................................... 2	  
1.4	   Rettskilder ......................................................................................................................... 2	  
1.5	   Metode og oppbygning av oppgaven ................................................................................ 2	  
2	   KORT PRESENTASJON AV NORSK PATENTSYSTEM .......................................... 3	  
2.1	   Patentrett og immaterialrett ............................................................................................... 3	  
2.2	   Norske patentmyndigheters oppbygning ........................................................................... 5	  
2.3	   Kompetansefordeling mellom Patentstyret, Klagenemnda og domstolene. 
Domstolsprøving av Patentstyrets skjønn i avslagssaker ................................................. 9	  
3	   INTERNASJONALT PATENTSAMARBEID OG EUROPEAN PATENT OFFICE
 ........................................................................................................................................ 14	  
3.1	   Regionalt og internasjonalt samarbeid om patentbeskyttelse .......................................... 14	  
3.1.1	   Internasjonale initiativ for harmonisering av patentregelverk ........................... 14	  
3.1.2	   Søknads- og patenteringssamarbeid ................................................................... 15	  
3.2	   European Patent Office og patentrettslig samarbeid med Norge .................................... 16	  
4	   OPPFINNELSESHØYDE ETTER GJELDENDE NORSK RETT 
SAMMENLIGNET MED "INVENTIVE STEP" .................................................... 19	  
4.1	   Oppfinnelseshøydekravets begrunnelse .......................................................................... 19	  
4.2	   Endringer i norsk lovgivning ved harmonisering med  EPC ........................................... 19	  
4.2.1	   Nyhet- og oppfinnelseshøydekrav: Harmonisering av ordlyden i norsk patentlov 
etter mønster av  EPC ....................................................................................... 20	  
4.2.2	   Oppfinnelseshøydekravet og rettslig standard "nærliggende for en fagmann" .. 22	  
4.2.3	   Oppfinnelseshøydevurdering i forhold til eldre søknader ennå ikke publisert .. 23	  
4.3	   Patentstyrets "Patentretningslinjer for saksbehandlere" versus EPOs "Guidelines for 
Examination" .................................................................................................................. 24	  
5	   PRAKTISERING AV NYHET- OG OPPFINNELSESHØYDEVILKÅR VERSUS 
"NOVELTY" OG "INVENTIVE STEP/NON-OBVIOUS" ................................... 25	  
5.1	   Nyhet og oppfinnelseshøyde ........................................................................................... 25	  
5.1.1	   Forholdet mellom nyhet og oppfinnelseshøyde ................................................. 26	  
5.1.2	   Nyhetskravet  formulert  som et krav om "rimelig teknisk forskjell" ................ 26	  
iii 
 
5.1.3	   Nyhetskravet praktisert av EPO i § 2.2.3-tilfeller .............................................. 28	  
5.1.4	   Tilpasning i norsk praksis .................................................................................. 29	  
5.2	   "Problem og løsning" - tilnærmingen .............................................................................. 31	  
5.2.1	   Bruk av skjønn ved oppfinnelseshøydevurdering .............................................. 31	  
5.2.2	   "Problem and solution approach" som mønster for norsk patentrettslig 
praktisering av oppfinnelseshøydevilkår .......................................................... 32	  
5.2.3	   Utvikling av "problem og løsning" og "kunne-ville"- tilnærmingene i norsk  
patentrettslig praktisering av oppfinnelseshøydevilkår .................................... 36	  
5.3	   Fagmannsbegrepet i norsk patentrett: Tilpasning og nyansering .................................... 44	  
5.3.1	   Fagmannsbegrepet i EPOs praksis ..................................................................... 44	  
5.3.2	   Fagmannsbegrepet og utvikling i norsk patentrett ............................................. 46	  
6	   EPC OG EPOS PRAKSIS SOM RETTSKILDE FOR NORSKE DOMSTOLER OG 
PATENTMYNDIGHETER ........................................................................................ 49	  
7	   OPPSUMMERING OG KONKLUSJONER ................................................................ 51	  
LITTERATURLISTE ............................................................................................................ 53	  
 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 Innledning 
 
1.1 Oppgavens problemstilling 
 
Norske patentmyndighetenes praktisering av patenterbarhetsvilkår, herunder  krav til nyhet og 
oppfinnelseshøyde er underlagt nye føringer som konsekvens av Norges tilslutning1 til Den 
europeiske patentkonvensjonen2. Oppgaven søker å belyse om dette har ført til endringer i 
praktisering av patentbarhetsvilkår generelt, og oppfinnelseshøydekravet spesielt. 
 
1.2 Temaets aktualitet 
 
Patentinstitusjonen har til formål å gi oppfinneren enerett til kommersiell utnyttelse av sin 
oppfinnelse i en tidsbegrenset periode og innenfor et begrenset geografisk område, og derved 
å skape incentiver for innovasjon og teknisk utvikling til samfunnets felles gode.  Dette gjør 
patentering til et viktig fagfelt både nasjonalt og globalt. Patentretten er en viktig del av dette 
da den gir det rettslige rammeverk for patentinstitusjonens arbeid.  
 
Et grunnleggende kjennetegn ved patentretten er at den er undergitt føringer gitt av interna-
sjonalt samarbeid selv om anvendelse reguleres i hvert enkelt land. Gjennom internasjonalt 
samarbeid har store grupper av land oppnådd en betydelig harmonisering av sin patentlovgiv-
ning. Rettsanvendelse og konkret vurdering av et patent kan likevel variere mellom landene, 
og dette er utgangspunktet for denne oppgaven. 
 
Den norske patentloven3 ble revidert ved lov av 8. juni 1979 nr. 35 og ved lov av 
27.november 1992 nr. 1134, som begge tok sikte på å harmonisere reglene om patentkrav og 
behandling av patentsøknader med regelverket i EPC. 
 
Samarbeidet  mellom Norge og andre europeiske land på det patentrettslige området er særlig 
aktuelt i lys av Norges ratifisering av EPC i 2008. I forbindelse med tiltredelse til EPC  ble 
norsk patentlov igjen revidert, ved lov 29. juni 2007 nr. 80.  
 
                                                
1 "Tilslutning" valgt bevisst mot  "ratifisering" da harmonisering av norsk patentretten har skjedd gradvis i årene  
siden Norges undertegnelse av EPC i 1973 
2   heretter EPC  
3   Lov 15 des. 1967 nr. 9 om patenter 
4   EØS-loven 
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Endringer i norsk patentlovverk (og rettskildebilde) krever harmonisering av norske patent-
myndighetens søknadsbehandling og avgjørelser i samsvar med EPC retningslinjer og praksis 
fra Det europeiske patentverket.5  
 
Temaet for oppgaven er således aktuelt, og det bør eksistere tilstrekkelig erfaring med det nye 
lovverket og det nye rettskildebildet til å kunne vurdere om det har skjedd en endring i norske 
patentmyndigheters praksis. 
 
1.3 Avgrensning 
 
Kun nyhet- og oppfinnelseshøydekravene behandles i detalj da analysen tar for seg to rettslige 
institusjoner (på lokalt og regionalt nivå) og ca. 40 års tidsperspektiv. Øvrige patenterbarhets-
krav diskuteres kun dersom dette er relevant for oppfinnelseshøydekravet. 
 
1.4 Rettskilder 
 
Rettskilder benyttet er praksis fra Patentstyrets første og annen avdeling, Klagenemnda for 
industrielle rettigheter, praksis fra EPOs Technical Board of Appeal, interne instrukser for 
saksbehandlere i Patentstyret og i EPO, norsk patentlovgivning, EPC, norske domstolers 
praksis,  juridisk teori.  
 
1.5 Metode og oppbygning av oppgaven 
 
For å vurdere hvorvidt kvalitative endringer har funnet sted er det interessant å ta utgangs-
punkt i en kvantitativ analyse av Patentstyrets statistikk over antall patentsøknader og meddel-
te patenter i tidsperspektiv. Statistikk over antall validerte europeiske patenter i Norge vil 
også kunne være til hjelp i vurdering om  kvantitative endringer har funnet sted. Patentstyrets 
statistikk i periode fra 2004 til 2014 er undersøkt og har gitt et empirisk grunnlag som det kan 
trekkes slutninger fra. På bakgrunn av denne kvantitative analysen kan man lettere analysere 
kvalitative endringer som er tema for denne oppgaven. Analysen er ment å følge opp for det 
første generelle tendenser i patentsøknadene, og for det andre hvorvidt antall meddelte paten-
ter  er endret  kvantitativt sett.  
 
For å få bredere forståelse på oppgavens problemstillingen er to ansatte ved Patentstyret in-
tervjuet, Jon Eric Fangberget, medlem av Patentstyrets patentfaglig team og Dag Braaten, 
                                                
5  European Patent Office, heretter  EPO 
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seniorrådgiver i Patentstyrets patentjuridisk seksjon. Dette har gitt både inspirasjon og mer 
faglig forståelse for oppgavens tematikk.  
 
I del 2 og 3 gis en generell redegjørelse for patentrettens kjennetegn og hensynene bak. Vide-
re gis det en introduksjon til oppbygning, funksjoner og kompetansefordeling hos Patentmyn-
dighetene i Norge, Den europeiske patentorganisasjonen og Det europeiske patentverket.   Det 
gis også en generell redegjørelse for internasjonalt patentsamarbeid.  
 
I del 4 gjennomgås materiell patentrett, herunder patenterbarhetsvilkår - oppfinnelseshøyde og 
nyhet med utgangspunkt å sammenligne norsk patentrett med EPC, og kartlegge eventuelle 
tilpasninger som konsekvens av tilslutning til EPC. Tidsperioden studert er fra ca. 1973 til 
2008, med henvisninger til eldre normative dokumenter relatert til  patentrettslig samarbeid og 
eldre domstolspraksis der det er relevant.  
 
I del 5 gis det detaljert gjennomgåelse av  norske domstols- og patentmyndigheters praksis for 
nyhets- oppfinnelseshøydevilkår med utgangspunktet i EPOs praksis for å kartlegge eventuel-
le endringer og tilpasninger i førstnevnte.  
 
I del 6 problematiseres hvorvidt EPOs praksis har blitt en mer tungtveiende rettskilde for 
norske patentmyndigheter etter ratifiseringen av EPC.  
 
 
2 Kort presentasjon av norsk patentsystem 
 
2.1 Patentrett og immaterialrett  
 
Patentretten er en del av immaterialretten, som også omfatter rettsregler innen opphavsrett, 
varemerkerett, designrett og planteforedlingsrett. Et patent gir som utgangspunkt innehaveren 
rett til å nekte andre å utnytte den patenterte oppfinnelsen kommersielt i maksimalt 20 år,  
under visse tilleggsvilkår opp til 25 år. 
 
For at oppfinneren skal kunne få patent, må oppfinnelsen oppfylle flere selvstendige krav. 
Oppfinnelsen må være ny og skille seg vesentlig fra det som var kjent fra før (krav om nyhet 
og oppfinnelseshøyde). Oppfinnelsen må videre løse et teknisk problem og kunne gjentas med 
samme resultat hver gang, f.eks. ved bruk i produksjon av et produkt (kravet om industriell 
anvendelighet), i motsetning til en ren oppdagelse, dvs. å fastslå at et fenomen eksisterer, og 
deretter beskrive det. Rene oppdagelser kan ikke patenteres.  
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Formålet med et patent er å belønne oppfinnerens kreative innsats og dermed oppmuntre til 
oppfinnervirksomhet. Den tidsbegrensede eneretten øker muligheten til å tjene inn utviklings-
kostnadene og få en rimelig fortjeneste.  
 
Til gjengjeld må oppfinneren stille den nye kunnskapen til disposisjon for andre ved at patent-
søknaden blir offentlig tilgjengelig. Eneretten er ikke absolutt, oppfinnelsen kan utnyttes av 
enhver i privat sammenheng. Det er også adgang til å forske på en patentert oppfinnelse, men 
ikke til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen i annen forskning.  
 
Et patent beskytter et produkt eller en fremgangsmåte. Et produktpatent gir enerett til bl.a. å 
produsere, importere eller selge produktet. Et fremgangsmåtepatent gir enerett til å anvende 
fremgangsmåten. 
 
Lov av 15 des. 1967 nr. 9 om patent regulerer patentvirksomheten i Norge. Patentlovgivning-
en regulerer ikke utvikling og bruk av oppfinnelser. Utvikling og bruk kan være forbudt eller 
underlagt særlige vilkår etter annen lovgivning. På den annen side vil et forbud mot patente-
ring ikke kunne være til hinder for forskning og produktutvikling, eller kunne hindre at for 
eksempel bioteknologiske produkter selges.  
 
Kunnskap om patentsystemet er viktig da patentregistre er kilde til informasjon om oppfinnel-
ser og ny teknologi. Patentretten er en negativrett som forbyr andre enn oppfinneren å utnytte 
kommersielt en oppfinnelse i en begrenset tidsperiode innenfor et begrenset geografisk områ-
de. Ved å ha tilgang til patentregistre er det enkelt å foreta granskning for å unngå krenkelse 
av andres patentrettigheter.  
 
Patenter har en vesentlig økonomisk betydning. Globalisering innebærer at større deler av 
norsk næringsliv blir utsatt for internasjonal konkurranse, og at konkurransen i vare- og tje-
nestemarkedene er sterkere enn tidligere. Endringstakten øker og med det kravene til nærings-
livets evne til å omstille seg og være innovative. Immaterielle rettigheter og særlig patentvern 
gir innehaveren enerett til å utnytte det som gjør bedriften unik. Patentrettigheter kan gi en 
bedrift et fortrinn i internasjonal konkurranse. De gir også bedriften et dokumentert utgangs-
punkt for å forhandle om finansiering av utviklingskostnader, for å inngå lisensavtaler og som 
teknologipartner og investeringsobjekt. Patentrettigheter gir dermed bedrifter større mulighet 
til å sikre seg lønnsomhet av sine investeringer og bidrar dermed til å gjøre det mer attraktivt å 
satse på risikofylte, langsiktige investeringer i innovasjon. Patenter kan også ha betydning 
som inngangsbillett på kapitalmarkedet og som selvstendig kapitalobjekt som kan omsettes, 
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pantsettes etc. De har dermed stor betydning for muligheten til kommersialisering av forsk-
ning og utviklingsresultater.6 
 
Patentbeskyttelse i Norge kan oppnås enten gjennom patentsøknad til Patentstyret eller gjen-
nom patentsøknad til EPO. Patentsøknaden kan fremmes enten direkte eller via den interna-
sjonale PCT7-søknadsordningen.8 Flertallet av norske søkere leverer patentsøknadene sine 
direkte til Patentstyret, mens utenlandske søkere oftest bruker PCT. EPO tar imot, behandler 
og avgjør europeiske patentsøknader etter regler gitt i patentkonvensjonen EPC,  der Norge er 
et av medlemslandene.  
 
I det videre fremstilling vil vi  se nærmere på både norske patentmyndigheters og EPOs opp-
bygning, struktur og håndhevelsesmekanismer, samt forholdet mellom de norske patentmyn-
dighetene og norske domstoler  når  det gjelder overprøvingsadgang  i patentsaker for å ha et 
klart utgangspunkt  for analyse av tilpasninger av norsk patentrett som følge av Norges til-
slutning til EPC. 
 
2.2 Norske patentmyndigheters oppbygning 
 
I Norge er Patentstyret9 myndighet for behandling av søknader om industrielt rettsvern, her-
under patent, varemerke og designvern. Patentstyret ble opprettet i 1911 og er et forvaltnings-
organ under Nærings- og handelsdepartementet. Departementet gir rammene for Patentstyrets 
virksomhet. 
 
For å avgjøre søknader om patentbeskyttelse i Norge gjelder det materielle regler som er fast-
satt i den norske patentloven. Patentstyret har utarbeidet egne Patentretningslinjer for saksbe-
handlere som gir instruksjoner med hensyn til praksis og prosedyrer for behandlingen av pa-
tentsøknader og patenter i samsvar med patentloven og tilhørende forskrift.10 Retningslinjene 
retter seg primært mot saksbehandlere i Patentstyret, men er offentlig tilgjengelige. Retnings-
linjene må betraktes som generelle instruksjoner som søkerne kan forvente at Patentstyret vil 
                                                
6 St.prp.nr 53 (2006-2007) s.15 
7 PCT- Patent Cooperation Treaty er en internasjonal patentsøknadsordning administrert av WIPO. Ordningen 
forenkler innlevering og granskning hvis man skal søke i flere land.  
8 WIPO - World Intellectual Property Organization er et selvfinansierende byrå under FN, med 188 medlems-
land, som har til hovedformål å lede utviklingen av en balansert og effektiv nasjonal system av immaterielle 
rettigheter slik at innovasjon og kreativitet utvikles til felles gode/fordel for alle. Deres mandat, styrende or-
ganer og prosedyrer er nedfelt i WIPO-konvensjonen som etablerte WIPO i 1967. WIPO har ikke noe hånd-
hevelsessystem som avklarer rettslige tvister i forbindelse med immaterielle rettigheter. 
9  det offisielle navnet er Styret for det industrielle rettsvern eller Norwegian Industrial Property Office 
10 patentforskrift FOR-2007-12-14-1417 
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følge. Patentretningslinjene utgjør imidlertid ingen forskrift i forvaltningslovens forstand, og 
for bindende hjemler er det nødvendig å henvise til patentloven eller patentforskriften. I følge 
Patentstyret prøvde de "av hensyn til brukerne av patentsystemet” å utarbeide retningslinjer 
som i struktur og innhold i størst mulig grad samsvarer med "Guidelines for Examination" i 
den europeiske patentverket.  
 
Arbeidet med å utarbeide Patentretningslinjer for saksbehandlere begynte etter instruks fra 
daværende industridepartementet lenge før Norge ratifiserte EPC i 2008, med grunnlag i 
norsk undertegnelse av Den europeiske patentkonvensjonen  i 1977. Patentretningslinjer i 
nåværende form eksisterer fra og med 2000 etter endringer i EPC av 1973, såkalt EPC 2000.   
 
Patentstyret har til formål å behandle søknader om industrielle rettigheter med riktig kvalitet 
og behandlingstid. Dette formålet er i stor grad harmonisert med lovverket i resten av Europa. 
For Patentstyret betyr "riktig" kvalitet en ensartet og forutsigbar søknadsbehandling etter fel-
les standarder og harmonisert med tilsvarende myndigheter i andre land. For brukeren betyr 
det at søknaden skal få samme behandling uavhengig av hvilken patentmyndighet som be-
handler saken. Samfunnet har interesse av at tildelingen av patentrettigheter er forutsigbar, 
noe en kan oppnå gjennom vurdering av søknader etter gitte felles kriterium som nyhetsgrad 
og oppfinnelseshøyde. I tillegg er både samfunnet og virksomheter tjent med at søknader blir 
behandlet så raskt som forsvarlige behandlingsrutiner og frister tillater, slik at rettssituasjonen 
for den aktuelle søknaden blir avklart. Samfunnet og virksomhetene er best tjent med at  krav 
til vern blir fulgt nøye ved behandling av søknaden, slik at en ikke registrerer "feil" rettighe-
ter. Patentmyndighetenes funksjon som "portvakt" er derfor viktig.  
 
 
Figur 1 Søknader innlevert til Patentstyret 
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Ratifisering av EPC førte til en markant endring i sammensetning av kundene til Patentstyret, 
ref Figur 1. Det mest tydeligste utslaget var en kraftig nedgang i prosentdelen utenlandske 
søknader, som gikk ned fra om lag 80 prosent til om lag 30 prosent i løpet av et par år. Denne 
nedgangen kom av at med EPC kan en få patent i Norge også ved å levere søknad til EPO. 
Norske små og mellomstore bedrifter samt private aktører søker stort sett bare til Patentstyret, 
og ikke til utenlandske patentmyndigheter.  
 
 
Figur 2 Meddelte og validerte patenter i Norge 
 
Samtidig som antall søknader levert direkte til Patentstyret er kraftig redusert er antall valider-
te europeisk søknader økt betydelig, ref Figur 2. Her er det viktig å bemerke at ved validering 
av europeiske patenter er det ikke nødvendig å vurdere materielt innhold i patentsøknaden på 
nytt. 
 
Patentstyrets statistikk viser klare trekk i søknadsantall før og etter Norges ratifisering av EPC 
i 2008, se Tabell 1.11  
 
                                                
11  Patentstyret Statistikk og  Patentstyret Årsrapport 2014  s. 14  
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Tabell 1 Patentsøknader i Norge 
 
 
Med  hjemmel i Lov 2. juni 1910 om Styret for det industrielle rettsvern12 (opphevet ved lov 
2012-06-22-58, ikr. 1.apr. 2013)13 var Patentstyret delt i to avdelinger, hvor første avdeling 
avgjorde søknader om patent og innsigelser mot meddelte patenter. Annen avdeling behandlet 
klager over Første avdelings avgjørelser.  
 
Saksbehandlingen, både  i første og annen  avdeling, var underlagt alminnelige forvaltnings-
rettslige regler, men med særregulering i patentloven og styreloven på mange viktige punkter. 
Behandlingen var skriftlig, bortsett fra en lite benyttet adgang for annen avdeling til å innhen-
te muntlige forklaringer. 14 Avgjørelser som innebar at patentbeskyttelse som ble nektet kunne 
bringes for domstolene innen to måneder.15  
 
Annen avdeling var en integrert del av Patentstyret. Denne strukturen ble kritisert for å være 
lite egnet for Patentstyret å fremstå som upartisk og objektiv ved overprøving av første avde-
lings vedtak. 
  
Med ikraftsettelse av ny Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter16 ble 
klagebehandlings funksjonen tildelt Klagenemnda som er et uavhengig domstollignende or-
                                                
12  heretter  styreloven  
13  patentstyrelova 
14  styreloven § 7 
15  styreloven § 27 tredje ledd 
16  lov 2012-06-22-58, patentstyrelova 
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gan, og som bl.a. etter klage kan overprøve Patentstyrets avgjørelser innenfor patent- og andre 
industrielle rettsvern. 
 
Det overordnete formålet med Klagenemnda er å behandle klager på vedtak fattet av Patent-
styret samt å øke kundenes tillit til overprøvingsvedtak da Klagenemnda er uavhengig av Pa-
tentstyret. Nemndas klagebehandling bidrar således til økt rettssikkerhet gjennom uavhengig 
gjennomgang av klager, slik at klagere opplever klagebehandlingen som upartisk.  Nemnda er 
også ment til å bidra til større klarhet om rettstilstanden på området overfor brukere og andre 
interesserte.    
 
Klagenemnda prøver, i likhet med særdomstolene, saker som krever særskilte sakkunnskaper. 
Klagenemnda består derfor av en juridisk utdannet leder og nestleder som begge oppfyller 
krav til dommere, samt fagkyndige nemndsmedlemmer.  
 
Klagenemnda er ment å arbeide kontinuerlig for at vedtakene holder et høyt faglig nivå. Av 
særlig betydning for Klagenemnda blir derfor å følge den internasjonale utviklingen gjennom 
EPO og EU-domstolen. Det er forutsatt at nemnda skal innta en tydelig og synlig posisjon 
innen rettsområdet, og gjennom sin praksis kommunisere gjeldende rettstilstand.  
 
Klagenemnda er imidlertid også et forvaltningsorgan og danner sammen med Patentstyret de 
norske patentmyndighetene. 
 
 
2.3 Kompetansefordeling mellom Patentstyret, Klagenemnda og 
domstolene. Domstolsprøving av Patentstyrets skjønn i avslagssaker  
 
For å kunne følge tilpasninger i norsk patentrett som konsekvens av Norges  patentsamarbeid 
med EPO og tilslutning til EPC er det viktig å kartlegge kompetansefordeling mellom  Pa-
tentmyndigheter og domstoler samt å redegjøre for hvordan  norske domstolene stiller seg til 
Patentmyndighetenes skjønnsutøvelse særlig i de tilfeller der behandling av patentsøknaden 
for en og samme oppfinnelse får forskjellig utfall i Norge og EPO. 
 
Patentprosessen er underlagt to regimer: Patentmyndigheten og de alminnelige domstolene. 
Med Patentmyndighetene menes Patentstyrets første og annen avdeling frem til 2013,  og Pa-
tentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter fra 2013. Avgjørelser i Klagenemnda 
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kan ikke påklages til høyere forvaltningsmyndighet. Avgjørelser som innebærer at patentbe-
skyttelse nektes kan bringes inn for domstolene.17  
 
Det er kun forvaltningspraksis som er av betydelig omfang,  eksisterende høyesterettspraksis 
er beskjeden. Det er også få patentsaker der Patentmyndighetenes skjønnsutøvelse har vært 
gjenstand for Høyesteretts behandling. Høyesteretts praksis som omhandler kravet til oppfin-
nelseshøyde18 er enda mer sparsom. 
 
Domstolsbehandlingen i patentsaker følger i utgangspunktet de alminnelige regler i prosess-
lovgivningen.19  Alle patentsaker hører i Norge inn under de alminnelige domstoler.  
 
Viktige særregler angående prosesslovgivningen i patentsaker er for det første at det ikke skal 
foretas forliksmekling i patentsaker, 20 og for det annet skal  patentsaker anlegges ved Oslo 
Tingrett som obligatorisk verneting. 21 Dette for å ivareta behovet for spesiell sakkunnskap og 
en ensartet praksis. 22 
 
Et viktig spørsmål i den praktiske patentrett er hvordan domstolene best kan tilføres den nød-
vendige sakkyndighet. Ved behandling i tingretten og lagmannsretten er det vanlig at det opp-
nevnes fagkyndige meddommere. Meddommerne, som  kan være patentkyndige eller rent 
teknisk kyndige, deltar i avgjørelsen av saken på linje med de juridiske dommere. De avgir 
ikke noen særskilt uttalelse om  tekniske spørsmål, verken før eller under saken. Et alternativ 
eller supplement til fagkyndige meddommere er rettsoppnevnte sakkyndige. Ved behandling i 
Høyesterett er rettsoppnevnte sakkyndige eneste mulighet. Det skal som hovedregel være to 
sakkyndige som avgir erklæring til den dømmende rett, skriftlig og/eller muntlig. I tillegg vil 
det normalt være partfremstilte sakkyndige fra begge sider. Disse har status og avgir forkla-
ring som vitner.  
 
Diskusjonen om kompetansefordelingen mellom patentmyndighetene og domstoler  er under-
lagt  grunnsynspunktet hvorvidt  "domstolens funksjon er å utøve legalitetskontroll, ikke å 
utøve forvaltningsmyndighet".23  Til dette kan innvendes at patentloven ikke overlater avgjø-
relsen av patentsøknader til forvaltningsmyndighetens frie skjønn. Det ville derfor være i 
                                                
17   patentloven § 27 tredje ledd. 
18   patl. § 2 første ledd 
19   tvisteloven 17. juni 2005 nr. 90 (tvl.) 
20   tvl.  § 6-2 (1) bokstav c 
21   patl. § 63 første ledd nr. 2 
22   NU 1963:6 s.378 og Ot.prp.nr. 36 (1965-1966) s. 54 
23  Mellbye  1971  s. 340 
11 
 
samsvar med det alminnelige utgangspunkt for domstolskontroll av forvaltningen å overlate 
til domstolene å fastsette hva vedtaket skal gå ut på, ikke bare om det er gyldig eller ugyldig .  
 
Etter gjeldende rett går det et viktig skille mellom spørsmål som gjelder betingelsene for pa-
tenterbarhet på den ene side, og spørsmål som gjelder eneretten og dens utstrekning på den 
annen. 24 
 
Når det gjelder patenterbarhetsbetingelsene, er utgangspunktet følgende: En patentsøknad må 
alltid avgjøres av Patentstyret, som har den rettsstiftende kompetanse. Meddelelse av patenter, 
eller avslag på patentsøknader er således en forvaltningssak. Først når søknaden er avslått kan 
spørsmålet om patenterbarhet bringes inn for domstolene, som utøver en legalitetskontroll.  
 
Sakene som kommer for domstolene kan være et angrep mot Patentstyrets avslag på en søk-
nad om patent eller opphevelse av patent.25 I avslagssakene vil domstolsbehandling innebære 
en overprøving av Patentstyrets avgjørelse. Vurderingstemaet er legaliteten av avslaget, og 
prøvingen skal skje på basis av det faktum som forelå og den begrunnelse som ble gitt for 
avgjørelsen. I avslagssaker er domstolene ikke bundet av Patentstyrets skjønn, men avgjør på 
fritt grunnlag om patenterbarhetsbetingelsene er oppfylt. For avslagssakene var det en om-
stridt problemstilling om domstolene skulle ha full prøvelsesrett, eller om de bare skulle prøve 
Patentstyrets rettsanvendelse. Spørsmålet ble forelagt Høyesterett i Swingball-saken,26  hvor 
prinsippet om full prøvelsesrett ble fastslått. Domstolene kan derfor overprøve alle sider ved 
Patentstyrets avgjørelser, herunder saksbehandling og lovanvendelse.27 Prøvelsesretten i saker 
om patentavslag skal ikke være mer begrenset enn det som i alminnelighet gjelder overfor 
forvaltningsvedtak. "Det er helt på det rene at i ugyldighetssaker kan domstolene også prøve 
den skjønnsmessige vurdering som § 2 forutsetter, om patentsøknadens gjenstand "vesentlig 
skiller seg fra hva som var kjent før". Den skjønnsmessige vurdering som patentmyndighetene 
utøver i henhold til lovens § 2 må karakteriseres som et subsumsjonsskjønn. Loven hjelmer i 
den enkelte sak intet spillerom for hensiktsmessighetsbetraktninger: Er kravet til nyhet og 
oppfinnelseshøyde oppfylt, har søkeren "rett til" patent, jfr patl. § 1."28   
 
Imidlertid uttalte Høyesterett i Swingball-dommen at det skal vises varsomhet med å overprø-
ve Patentstyrets skjønn i en avslagssak. Dette ble begrunnet med den spesielle erfaring og 
kompetanse som Patentstyret besitter. Det må imidlertid tas hensyn til at en sak kan bli grun-
                                                
24   Stenvik, NIR 1996 s. 459-471 
25   patl. § 27 tredje ledd 
26   Rt 1975 s. 603 
27   Helset  2009  s. 408 
28   Swingball-dommen s. 606  
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digere opplyst ved en rettergang, og at det for retten kan foreligge nytt materiale som annen 
avdeling/Klagenemnda ikke kjente til (eksempelvis forsøk som viser at oppfinnelsen virker). 
Det kan derfor være saker hvor det ikke er grunn til å utvise slik tilbakeholdenhet som i 
Swingball-dommen. Swingball-dommen har vært  betraktet som et klart prejudikat og brukes 
kontinuerlig i norsk patentretten som en viktig rettskilde.  
 
Viktige Høyesterettsavgjørelser som illustrerer tendenser i  kompetansefordeling mellom Pa-
tentmyndighetene og domstolene i avslagssaker er Rt 2001 s. 450 og Rt 2008 s. 1555, Biomar.  
 
I Høyesterettsavgjørelse Rt 2001 s. 450 ble Patentstyrets avslag på patentsøknaden med be-
grunnelse at den manglet oppfinnelseshøyde29 overprøvd. Norsk Hydro ASA saksøkte Staten 
v/Nærings- og handelsdepartementet. I lagmannsretten ble annen avdelings avgjørelse om 
avslag på patentmeddelelse kjent ugyldig. Norsk Hydro ASA fikk i mellomtiden europeisk 
patent  på samme oppfinnelse. Staten klaget lagmannsrettens dom til Høyesterett. Høyesterett 
fant at Patentstyrets kjennelse ikke kunne kjennes ugyldig på patentrettslig grunnlag, men 
måtte kjennes ugyldig på grunn av feil i saksbehandlingen. Saken om patentmeddelelse ble 
derfor sendt tilbake til første avdeling for ny vurdering.  
 
Knut Kleppestø, en tingsrettsdommer med særlig erfaring i patent- og andre immateriellret-
tighetssaker har gjennomført en undersøkelse angående statistikk  av norske domstolenes 
overprøvelser av Patentstyrets avgjørelser i  patentsaker  i periode 1976-2007.30  
 
Han konkluderte med at tingretten og lagmannsretten overprøver Patentstyrets skjønn i større 
utstrekning enn det som kunne ventes på bakgrunn av Høyesteretts uttalelsene i Swingball-
dommen om tilbakeholdenhet "med hensyn til å fravike Patentstyrets avgjørelser i betraktning 
av den spesielle sakkunnskap og bredere erfaringsgrunnlag som Styret sitter inne med." I tids-
periode 1976-2007 ble det avsagt 57 tingrettsdommer og 22 lagmannsrettsdommer. I ca. 45 
prosent av saker ble Patentstyrets avgjørelse opphevet (36 av 79), og ca. 55 prosent (43) av 
avgjørelsene ble stadfestet. Opphevelsesprosent var høyere for tingretten enn for lagmannsret-
ten. I 26 (av 79) saker, (hvorav 6 i lagmannsretten) ble en annen skjønnsutøvelse enn annen 
avdeling hadde lagt til grunn for avslag oppgitt som årsak til opphevelse av domstolen. I disse 
26 sakene har retten satt til side Patentstyrets skjønn og kommet til et annet resultat. 
 
                                                
29   patl. § 2 første ledd 
30  Kleppestø, Knut, "Domstolsprøving av Patentstyrets avgjørelser", Lov og Rett  02/2008 
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Disse resultatene kan virke overraskende, sett i lys av føringene i Swingball-dommen. Det kan 
hevdes at domstolene i noen grad har gått ut over Høyesteretts anvisninger i Swingball-
dommen. Spørsmålet er om domstolene har stilt for lave krav til oppfinnelseshøyde ved å 
oppheve avgjørelser av Patentstyret.  
 
Det er interessant å konstatere at Høyesterett ikke  har overprøvd Patentstyrets skjønn siden 
1939. Selv om Høyesterett  i nyere tid ikke har avsagt noen dom hvor Patentstyrets vedtak er 
kjent ugyldig på grunn av feil skjønnsutøvelse,31 er flere anker over lagmannsrettsdommer 
hvor ugyldighet er konstatert  nektet fremmet for Høyesterett.  
 
Selv etter ratifisering av EPC fortsetter Høyesterett å opprettholde sin prinsipielle posisjon 
angående kompetansefordeling mellom patentmyndighetene og domstoler.  
 
I Biomar-dommen32 stadfester Høyesterett Annen avdelings avgjørelse om avslag på søkna-
den om patentbeskyttelse med begrunnelse at oppfinnelsen mangler den nødvendige oppfin-
nelseshøyde, dette til forskjell fra avgjørelsen i lagmannsretten som slår fast at oppfinnelsen 
hadde tilstrekkelig oppfinnelseshøyde.   
 
I denne dommen uttalte Høyesterett også at utviklingen i Europa er preget av ensartede regler 
og praksis i patentsaker. Praktisering av EPO og særlig praksis fra Boards of Appeal er rele-
vant og av betydning for patentpraksis i Norge. Men Høyesterett har gjort det klart at EPOs 
praksis er ikke avgjørende for en konkret parallell sak i Norge.33  
 
Dette  betyr at det fortsatt vil være mulig i Norsk patentrett både i rettslig overprøving og 
ugyldighets saker å argumentere for en annen konklusjon enn det som følger fra EPOs prak-
sis, selv i tilfeller hvor søknader eller patenter gjelder samme oppfinnelse.34 
 
Konklusjonen er at Høyesterett  opprettholder sitt prinsipp at det er Patentmyndighetene  som 
besitter den høyeste kompetanse for å avgjøre skjønn i patentsaker. For å heve publikums tillit  
til Patentmyndighetenes avgjørelser ble det opprettet  en uavhengig Klagenemnd med juridisk 
og teknisk kompetanse. For å ivareta kvaliteten i domstolsbehandlingen, hadde det vært øns-
                                                
31 I Rt. 2001 s. 450 stadfestet Høyesterett lagmannsrettens dom om opphevelse av annen avdelings kjennelse, 
men med den begrunnelse at annen avdeling hadde begått saksbehandlingsfeil. Mens lagmannsrettens dom byg-
ger på at patentstyret feilaktig hadde nektet patent, viser Høyesteretts premisser at man sluttet seg til Patentsty-
rets vurdering av at vilkårene for patent ikke forelå. 
32  Rt  2008 s.1555 
33  Svendsen 2009 s. 162  
34  Johansen 2008  
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kelig at Høyesterett får anledning til å pådømme flere patentsaker enn tilfellet har vært de 
senere år.   
 
3 Internasjonalt patentsamarbeid og European Patent Office  
 
Uten å kartlegge EPOs oppbygning og kompetanse er det ikke mulig å følge prosessen for 
tilpasning av norsk patentrett som konsekvens av tilslutning til EPC. I det følgende skal vi se 
kort på grunnlaget for Norges patentsamarbeid med EPO,  samt EPOs struktur og funksjoner.   
 
3.1 Regionalt og internasjonalt samarbeid om patentbeskyttelse 
 
3.1.1 Internasjonale initiativ for harmonisering av patentregelverk  
 
Et patent er i utgangspunktet territorialt avgrenset, og primært en nasjonal rettighet. Patentret-
tighetene må sikres i hvert enkelt land der rettighetshaveren vil utøve sin virksomhet.. Dersom 
en oppfinner ønsker å verne rettigheter i flere land, må det i utgangspunktet søkes registrering 
i hvert enkelt land. Eventuelle tvister må også løses i hvert enkelt land.  
 
Et patent kan miste noe av sin verdi dersom eneretten oppnås kun i ett land. Det faktum at et 
patent  bare  gjelder i landet der det er innvilget,  gjør det normalt nødvendig for oppfinnere å 
beskytte sine oppfinnelser i flere land. Dette har ført til internasjonale initiativ for harmonise-
ring av patentregelverk og etablering av fora med hensikt å etablere et felles globalt eller re-
gionalt patentsystem. 
 
Internasjonalt patentsamarbeid har hatt som siktemål å fremme fire hovedhensyn35: 
  
- Hensyn til nasjonal behandling, som innebærer at fremmede lands borgere skal gis an-
ledning til å oppnå patent i Norge på lik linje med norske borgere, og at norske borge-
re skal oppnå patent i andre land, på lik linje med borgerne der.  
- Hensyn til at det bør være en viss minimumsbeskyttelse for oppfinnelser i alle land, 
enten vedkommende lands myndigheter ønsker å gi egne borgere slike rettigheter eller 
ikke.  
- Hensyn til rettslikhet. Det er av flere grunner ønskelig at landene i størst mulig grad 
har like regler, bl.a. fordi det blir lettere å vurdere sin rettsstilling, og fordi man derved 
unngår unødige hindringer for  internasjonal samhandel.  
                                                
35  Stenvik 2013 s. 30 
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- Hensyn til enklere og billigere søknadsprosedyrer for patentsøkere som ønsker be-
skyttelse innenfor et større geografisk område.  
 
På bakgrunn av dette er det etablert en rekke internasjonale avtaler og ordninger som forenk-
ler håndteringen av patentrettigheter regionalt og globalt. Den første internasjonale regulering 
av industrivern var Paris-konvensjonen av 1883,  som skulle verne oppfinnelser, varemerker 
og industrimønster på tvers av medlemslandene. Paris-konvensjonen slo fast at borgere i et 
medlemsland kunne erverve patent og andre industrielle rettigheter i de andre medlemsland på 
lik linje med borgere i det aktuelle landet. Norge tiltrådte konvensjonen i 1885. Konvensjonen 
gjelder fortsatt og 174  land har per dags dato  undertegnet Paris-konvensjonen.   
 
TRIPS-avtalen36 regulerer patentering og omfanget av beskyttelse av patentrettigheter for 
medlemmer  av Verdens handelsorganisasjon37(WTO), som per i dag omfatter 160 medlems-
land. I dag er de fleste av disse ordninger administrert av Verdensorganisasjonen for immate-
rielle rettigheter (WIPO).38  Norge er medlem av både WTO og WIPO.   
 
Gjennom EØS-avtalen er Norge i utgangspunktet forpliktet til å implementere EUs direktiver 
og forordninger innenfor immaterialretten.39 Patentrettigheter er i liten grad regulert i EUs 
traktatgrunnlag og i EØS-avtalens hoveddel. Grunnen til at EU/EØS- samarbeid innenfor im-
materialrett ikke har  kommet særlig langt er på den ene side at er det viktig å ha en effektiv 
og harmonisert patentbeskyttelse innenfor EU, og på den annen side at legale monopoler un-
der visse forutsetninger kan virke handelshindrende eller konkurransebegrensede. EU-
domstolen aksepterer med denne begrunnelse eksistensen av immaterielle rettigheter på basis 
av de enkelte medlemsstatens interne rett, men har i en del tilfeller slått ned på utøvelsen av 
slike rettigheter. 
 
3.1.2 Søknads- og patenteringssamarbeid 
 
Patentbeskyttelse forutsetter søknadsvurderings- og registreringsprosesser. Siden patentretten 
er territorialt avgrenset, må en patentsøknad i utgangspunktet underkastes en selvstendig og 
fullstendig prøving i hvert enkelt land. For patentsøkere innebærer dette at det vil være en 
omstendelig, tidskrevende og dyr prosess å oppnå beskyttelse i at større antall land. For myn-
dighetene innebærer det at samme granskningsarbeid må utføres på nytt i hvert enkelt land. 
                                                
36  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights   
37  World Trade Organization 
38  World Intellectual Property  Organization, WIPO 
39  EØS-avtalen art. 7 
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For å rasjonalisere og forenkle denne prosessen har det lenge vært et mål å etablere interna-
sjonale søknadsordninger, hvor det kan søkes patent for flere land under ett.40  
 
Med hensikt å etablere et verdensomfattende system for å effektiviserte søknadsprosessen i  
enkelt land, vedtok en rekke land i 1970 en ny internasjonal konvensjon om patentsamarbeid, 
Patent Cooperation Treaty.41  PCT-ordningen bidro til en forenklet prosess for både søkeren 
og de ulike patentmyndighetene. Per i dag er PCT  tiltrådt av 148 medlemsland, og admini-
streres av WIPO. PCT er kun en administrativ ordning, og har ikke noe håndhevelsesorgan. 
 
Verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter,42 WIPO, ble opprettet i 1970. WIPO er en 
paraplyorganisasjon og sekretariat for mange underliggende avtaler om immaterielle rettighe-
ter mellom medlemslandene. Organisasjonen fikk i 1974 status som en særorganisasjon under 
FN. Medlemslandene i WIPO har i flere år arbeidet for en ytterligere harmonisering av patent-
retten. For næringslivsaktører er det enklere å ha et mest mulig likt regelverk å holde seg til 
når de skal markedsføre sine produkter og tjenester  i de ulike land.  
 
Den europeiske patentkonvensjonen er et annet effektiviseringsverktøy for patentsøkere.  
European Patent Convention (EPC)  ble vedtatt i Munchen i 1973. Konvensjonen trådte i kraft 
i 1977. Med denne konvensjonen og det tilhørende patentverket, Det europeiske patentverket, 
ble Europa tyngdepunkt for utvikling av nye lover på området. Ved å levere en enkelt euro-
peisk søknad kan en få patent i alle medlemsland, uten at søknaden må behandles av  hver av 
de nasjonale patentmyndighetene. Etter at patent er gjort gjeldende og validert  i de enkelte 
medlemsland, har det samme virkning som et nasjonalt patent.  
 
Disse patentsøknads-, registrerings- og meddelelsesordninger gjør det enklere å søke patent i 
Norge, både for norsk næringsliv og for utenlandske aktører. Jo flere land som er med i disse 
ordninger, desto større mulighet er det for søkeren å få en enkel og effektiv distribusjon av 
patentsøknaden til flere ulike land.  
 
 
3.2 European Patent Office og patentrettslig samarbeid med Norge 
 
Det europeiske patentverket45 er en del av Det europeiske patentorganisasjonen46 som er ba-
sert på European Patent Convention. Medlemslandene i EU og flere andre europeiske land, 
                                                
40   Stenvik 2013 s. 38 
41   PCT,  Patentsamarbeidskonvensjonen 
42   World Intellectual Property Organisation 
45  EPO 
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tilsammen 38 inkludert Norge, er tilsluttet EPC.  EPOrg er en mellomstatlig organisasjon og 
ble opprettet i oktober 1977, med rettslig grunnlag i EPC. Norge undertegnet konvensjonen 
allerede i 1973, men ratifiserte ikke før i 2007. Regler om europeiske patenter finnes nå i pa-
tentlovens kapittel 10 a, som trådte i kraft 1. januar 2008. Grunnen til at ratifisering ikke 
skjedde tidligere var blant annet politisk motstand mot EPOs patentpraksis, særlig knyttet til 
patentering av bioteknologiske oppfinnelser, herunder planter og dyr.47 
 
EPO er et av de to organene i EPOrg, det andre er Forvaltningsrådet. EPO fungerer som ut-
øvende organ for organisasjonen mens Forvaltningsrådet fungerer som dens tilsynsorgan 
samt, i begrenset grad, som lovgivende organ. Den faktiske lovgivende makt for å revidere 
den europeiske patentkonvensjonen ligger hos de kontraherende landene selv, i praksis under 
felles møter for de kontraherende stater.  
 
Den europeiske patentorganisasjonen er ikke juridisk bundet til EU og har flere medlemmer 
som ikke er EU-land, deriblant Norge. 
 
Det eksisterer ikke noen EU-direktiver angående patenter, men et patent som ble meddelt av 
EPO for Europa  gjelder også i Norge. 
 
EPO foretar en enkel patentmeddelelsesprosedyre, men ikke en ikrafttredelsesprosedyre av 
meddelte patenter. Patenthaver må selv søke beskyttelse for sitt patent ved å validere det i et 
konkret land. Patentene gitt av EPO kalles europeiske patenter. Europeiske patenter er ikke 
EU-patenter og heller ikke patenter gjeldende overalt i Europa, men er en samling av nasjona-
le patenter. Dette betyr at håndhevelse av rettstvister som gjelder for eksempel materielt inn-
hold av patentbarhetsvilkår angående et konkret europeisk patent hører til lokale (statlige) 
domstoler og ikke til EU/EFTA domstolene. 
 
EPO har en undersøkelsesavdeling48 som er ansvarlig for undersøkelse av innlevering og 
hvorvidt de formelle kravene i en europeisk patentsøknad er oppfylt samt nyhetsgranskning 
og vurdering mot andre av europeiske søknader. EPO opposisjonsavdeling har ansvar for un-
dersøkelse av innsigelser mot et europeisk patent. Klagenemndene49 undersøker og vurderer 
klager, og en Utvidet klagenemnd50 løser mer kompliserte klager som har prinsipiell betyd-
ning for å danne ensartet rettspraksis. 
                                                                                                                                                   
46  EPOorg 
47  Stenvik  2013  s. 39 
48  Examining Board 
49  Boards of Appeal 
50  An Enlarged Board of Appeal 
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Europeiske patenter meddeles for de medlemslandene som søkeren velger i  søknaden, og får 
som hovedregel samme virkning  som nasjonale patenter51 i disse. Det stilles ikke krav om 
statsborgerskap eller bopel i en medlemsstat for å søke europeisk patent, 52 slik at også borge-
re av alle andre stater kan benytte det systemet som konvensjonen etablerer for å oppnå patent 
i europeiske land.  
 
Europeiske patentsøknader kan innleveres direkte til EPO, eller til patentmyndighetene i et 
land som er tilsluttet EPC.53  Konvensjonen inneholder egne materielle bestemmelser om bl. 
a. patentbarhet og rettsvirkninger av europeiske patenter.54 
 
EPO får årlig innlevert  i overkant av 200 000 patentsøknader. I 2014 var det rekordmange 
patentsøknader innlevert, totalt 274 174. Ca. en tredjedel av det totale antall søknader var fra 
EPOs medlemsland. I 2014 ble det av EPO meddelt totalt 64 613 europeiske patenter.55  
 
EPO gjør ikke vedtak om krenkelsessaker. Nasjonale domstoler har jurisdiksjon over krenkel-
sessaker for europeiske patenter. Når det gjelder gyldigheten av europeiske patenter har imid-
lertid både EPO under EPC innsigelsesparagrafen56 og nasjonale domstoler under EPC ugyl-
dighetsparagrafen57 myndighet til å tilbakekalle et europeisk patent.  
 
I tillegg er klagenemndene i EPO tildelt rollen som et uavhengig rettsorgan, selv om de ikke 
er et selvstendig organ, men er integrert i det europeiske patentverket. 
 
Hovedformålet med de følgende to kapitler er å identifisere eventuelle endringer i  norske 
patentmyndigheters anvendelse av nyhet- og oppfinnelseshøydevilkår sett på bakgrunn av 
Norges tilslutning til EPC.  Relevante problemstillinger er: 
 
1) å sammenlikne det materielle innholdet i lovformuleringer og relevante definisjoner;  
2) finne hvilke rettsregler som benyttes;  
                                                
51  ibid. Art. 2 
52  Art. 58 
53  Art. 75 
54  Art. 52 flg. 
55  European Patent Office: Annual report 2014  
56  Art. 99 
57  Art. 138 
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3) analysere patentmyndighetenes praksis sammenlignet med EPOs praksis, vurderings-
tema er hvordan de respektive patentmyndighetene anvender rettsregler på faktum el-
ler subsumerer;  
4) å identifisere eventuelle endringer i norske patentmyndigheters praktisering ved eksa-
minering.    
 
4 Oppfinnelseshøyde etter gjeldende norsk rett sammenlignet 
med "inventive step"   
 
I det følgende redegjøres for det materielle innholdet av de grunnleggende patenterbarhetsvil-
kårene. Formålet er å kunne sammenlikne hvordan disse formuleres og tolkes i den norske 
patentloven og i EPC samt i de interne instrukser for saksbehandlere, Patentretningslinjer i 
Patentstyret og "Guidelines for Examination in EPO". Dette vil så være utgangspunkt for å 
sammenlikne oppfinnelseshøydevilkårets praktisering i de respektive forvaltningsorganer.  
 
4.1 Oppfinnelseshøydekravets begrunnelse  
 
For at patentsystemet skal bidra til at konkurranse om teknisk videreutvikling skjer til størst 
mulig gevinst for samfunnet som helhet, må de ulike aktørenes interesser balanseres. Hensy-
net til rimelig beskyttelse av oppfinnerens idéer, må avveies mot det såkalte friholdelsesbeho-
vet, dvs. næringslivets behov for å utnytte tekniske løsninger fritt. Kravet om oppfinnelses-
høyde skal sikre at denne balansen ivaretas, siden vilkåret om at oppfinnelsen ikke er nærlig-
gende til kjent teknikk, vil hindre at patenter gis på ethvert nytt teknisk fremskritt. Dette kun-
ne ha virket hemmende i stedet for fremmende på den industrielle utvikling.
  
Ved kravet om oppfinnelseshøyde oppnås at patent bare meddeles for oppfinnelser med en 
kvalitet utover verdien av de nyvinninger som skjer ved normal videreutvikling på et felt. 
Derfor er kravet om vesentlig forskjell, eller oppfinnelseshøyde, grunnleggende i patentretten.  
4.2 Endringer i norsk lovgivning ved harmonisering med  EPC  
 
I følge forarbeidene til endringsloven 1979-06-08-35 var denne ikke ment som en alminnelig 
revisjon av patentloven av 1967, men hadde "nesten all sin bakgrunn" i det regionale patent-
samarbeidet i Europa som resulterte i EPC. 58 
 
Ved patentlovharmoniseringen i 1979 ble det lagt til grunn at selv om Norge ennå ikke hadde 
                                                
58   Ot. prp.nr.32 (1978-1979) 
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ratifisert EPC, er patentloven i overensstemmelse med den europeiske rettstilstanden. Som 
følge av EØS-avtalen har Norge plikt til å følge de materielle bestemmelsene i EPC.59 Den 
europeiske rettsenhet gjør det aktuelt å legge vekt på rettspraksis fra andre europeiske land og 
på EPOs praksis,60 i alle fall så lenge denne praksisen er enhetlig.61 
 
Norge ratifiserte EPC i oktober 2007 med virkning fra 01. januar 2008. Ved lov av 29. juni 
2007 nr. 80 ble de nødvendige endringer i den norske patentloven gjennomført. Bestemmelser 
om meddelelse, validering etc. av europeiske patenter finnes nå i et nytt kapittel 10a i den 
norske patentloven, mens særlige prosessuelle regler for europeiske patenter er inntatt i kapit-
tel 10, som nye § 63a til § 63d. Samtidig ble det også gjort enkelte andre endringer i patentlo-
ven, bl.a. ble de nye reglene om administrativ overprøving av meddelte patenter vedtatt. 62 
Etter disse kan enhver fremsette begjæring til Patentstyret om at et patent skal erklæres helt 
eller delvis ugyldig. Ordningen gjelder både for nasjonale og europeiske patenter. Det kan 
påberopes færre grunner for administrativ overprøving etter §52d enn for krav om opphevelse 
etter innsigelse (patl. §25) eller ugyldighet ved dom (patl. §52).  
 
Ratifisering av  EPC nødvendiggjorde ingen endringer i patentloven når det gjelder krav om 
nyhet eller oppfinnelseshøyde, da disse ble tilpasset allerede i 1979.  
 
I forbindelse med lov av 29. juni 2007 nr. 80,  ble det vedtatt en ny forskrift 63 som erstatter de 
tidligere forskrifter til patentloven. 64 Den nye forskriften er tilpasset de siste endringene i 
patentloven, og er dertil omredigert og gjort mer kortfattet, slik at en del bestemmelser som 
tidligere fantes i forskriftene, nå kun finnes i Patentstyrets «Retningslinjer for saksbehandle-
re». 
 
4.2.1 Nyhet- og oppfinnelseshøydekrav: Harmonisering av ordlyden i norsk 
patentlov etter mønster av  EPC 
 
Den europeiske patentkonvensjonen stiller som vilkår for patenterbarhet at oppfinnelsen skal 
være "in all fields of technology", dvs. innen et teknisk felt, være ny, ha oppfinnelseshøyde  
                                                
59 EØS-avtalen Protokoll 28, artikkel 3 nr. 4 
60 Biomar-dommen avs. 51 "det er av stor betydning at utviklingen innen Europa er preget av ensartede regler og 
praktisering innenfor patentområdet. Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvil-
ken instans i EPO som har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges. ... det europeiske patentet 
bør ikke tillegges avgjørende vekt i denne saken". 
61 se del 6 nedenfor  
62 patl. § 52 b  flg. 
63 FOR-2007-12-14-1417 
64 FOR-1996-12-20-1162  og FOR-1996-12-23-1263  
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og "are susceptible of industrial application",65  dvs. kunne anvendes i industrien. En oppfin-
nelse anses som ny når den ikke ligger innenfor kjent teknikk. Kjent teknikk anses her å om-
fatte alt som er blitt gjort allment tilgjengelig ved skriftlig eller muntlig beskrivelse, ved bruk 
eller på annen måte, før innleveringen av den europeiske patentsøknaden.66 Dessuten skal 
kjent teknikk anses å omfatte innholdet i tidligere inngitte, ennå ikke publiserte europeiske 
patentsøknader,  forutsatt  at vedkommende søknad senere blir publisert etter artikkel 93.  
 
Oppfinnelseshøyde skal anses å foreligge når oppfinnelsen for en fagmann på vedkommende 
område ikke fremstår som åpenbar i forhold til kjent teknikk. Ved avgjørelse av hvorvidt opp-
finnelseshøyde foreligger, skal imidlertid til kjent teknikk ikke regnes innholdet i tidligere 
europeiske patentsøknader som ennå ikke er publisert den dag vedkommende søknad inngis, 
da denne informasjon ikke ville være tilgjengelig for oppfinneren.67  
 
Tilsvarende gir den norsk patentloven tre hovedbetingelser for patenterbarhet:  
 
For det første må det være en oppfinnelse, med det menes en praktisk, reproduserbar løsning 
av et teknisk problem.68  
For det annet må oppfinnelsen være ny - den må skille seg fra hva som var kjent fra før.69 
Som kjent anses alt som er blitt  allment tilgjengelig før patentsøknadens inngivelsesdag.70 
For det tredje må oppfinnelsen ha oppfinnelseshøyde. Dette kommer til uttrykk gjennom or-
dene "skiller seg vesentlig fra dette" i §2 første ledd. "Dette" viser tilbake på "hva som var 
kjent", altså alt som er blitt allment tilgjengelig. 71  
Da patentloven av 1967 ble vedtatt var det ikke skilt mellom kravet til nyhet og kravet til opp-
finnelseshøyde. Opprinnelig utforming av §2 var slik: "Patent meddeles bare på oppfinnelser 
som vesentlig skiller seg fra hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag". I utred-
ningen om internasjonalt samarbeid hadde utvalget lagt merke til at den daværende ordlyden i 
patentloven §2 første ledd som lød  "Kravet om at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra 
hva som var kjent inneholder egentlig to forskjellige krav, nemlig kravet om nyhet og kravet 
                                                
65  EPC Art. 52.1 
66  ibid. Art. 54 
67  ibid. Art. 56 
68  patl. § 1 
69  patl.  § 2 første ledd 
70  ibid. § 2 annet ledd 
71  Stenvik,  TFF-1996-4-1,  s.2 
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om oppfinnelseshøyde."72 
Den någjeldende bestemmelsen kom inn i forbindelse med patentlovharmoniseringen ved 
endringsloven 1979-06-08-35, etter mønster fra EPC 73 og skiller tydelig mellom krav til ny-
het og krav til oppfinnelseshøyde "Patent meddeles bare på oppfinnelser som er nye i forhold 
til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag, og som dessuten skiller seg vesent-
lig fra dette." 74 
4.2.2 Oppfinnelseshøydekravet og rettslig standard "nærliggende for en fagmann"  
 
Den europeiske konvensjonen artikkel 56 henviser eksplisitt til fagmannsbegrepet og define-
rer oppfinnelseshøydevilkåret som følger, "An invention shall be considered as involving an 
inventive step, if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in 
the art".  
Ordlyden i den norske patentloven § 2 som definerer oppfinnelseshøyde mangler en slik eks-
plisitt henvisning til "fagmannen". Imidlertid brukes fagmannen eller fagpersonen som måle-
stokk ved vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde i norsk patentrett. Selv om fag-
mannsbegrepet som rettslig standard ikke var uttrykkelig definert og lovfestet, er innholdet i 
dette begrepet omtalt i Nordisk utredningsserie under henvisning til oppfinnelseshøydevilkår. 
75  
 
Da lovgiveren bevisst har unnlatt å lovfeste fagmannsbegrepet som rettslig standard, eller å 
definere nærmere hva som skal regnes som "nærliggende for en fagmann" er dette nettopp for 
å sikre at oppfinnelseshøydekravet skal kunne avgjøres skjønnsmessig og etter en helhetsvur-
dering. I lovteksten 76 henvises det til "alt som er blitt allment tilgjengelig" som utgangpunkt 
for vurdering av hvorvidt oppfinnelsen "skiller seg vesentlig fra dette". Etter Norges under-
tegning av EPC i 1973 og spesielt etter lovendringen i 1979  gir lovgiveren  patentmyndighet-
ene rom for selvstendig skjønnsvurdering av hvor oppfinnelseshøydeterskelen ligger i hver 
enkelt  sak, samt gir anledning til å harmonisere oppfinnelseshøydevurderingen  i samsvar 
med EPC og praksis fra EPO uten å være begrenset av en rigid lovtekst.  Man har overveiet 
om det vil være mulig å angi objektive kriterier for vurdering av begrepet "nærliggende for 
fagmannen". Etter flere forsøk ble det funnet at det  ikke ville være mulig å angi dette i form 
av en lovtekst.  
                                                
72  NOU 1976:49 s. 102 
73  Stenvik  2013  s. 169-170 
74  patl. § 2 første ledd 
75  NU 1963: 6 s.127 
76  patl. § 2 andre ledd 
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Så lenge loven unnlater å definere "nærliggende for en fagmann" som rettslig standard, gis det 
få holdepunkter for patentmyndighetenes og domstolenes vurdering av om kravet til oppfin-
nelseshøyde er oppfylt. Dette gjør at domstolene henvises til å se hen til patentmyndighetenes 
og EPOs praksis, rettspraksis og juridisk teori for å vurdere hvor terskelen ligger for kravet til 
oppfinnelseshøyde i hver enkelt sak.  
 
4.2.3 Oppfinnelseshøydevurdering i forhold til eldre søknader ennå ikke publisert   
 
Trolig den viktigste endringen angående oppfinnelseshøydekravet som er foretatt i endrings-
loven 1979-06-08-35 gjelder lovens § 2 og går ut på at kravet til oppfinnelseshøyde ikke leng-
er skal gjelde i forhold til eldre søknader som ennå ikke er offentliggjort. 
 
I følge EPC artikkel 54 skal en oppfinnelses anses som ny når den ikke ligger innenfor kjent 
teknikk, men det skal ikke tas hensyn til tidligere europeiske patentsøknader som ennå ikke er 
publisert den dag vedkommende søknad inngis ved denne vurderingen. Her skilte den norske 
patentloven seg klart fra den europeiske patentkonvensjonen. Bakgrunnen for dagjeldende 
norsk rett på dette punkt var utførlig behandlet i den nordiske fellesbetenkning.77 Det frem-
gikk der at spørsmålet om de eldre søknaders betydning som nyhetshinder hadde voldt adskil-
lig tvil, men at flertallet samlet seg om det som senere ble lovens regel, nemlig at disse skulle 
tas hensyn til. De fleste norske  høringsinstanser gikk imot forslaget, men det ble likevel ved-
tatt med støtte fra Departementet.  
 
Departementet la avgjørende vekt på at denne rettsregelen hadde fått størst tilslutning under 
drøftelse med de andre nordiske land.78 Justiskomiteen og Stortinget sluttet seg til departe-
mentet. Det kan tilføyes at den omtalte rettsregel har vært gjenstand for kritikk, bl. a. fra fore-
ningene for patentfullmektiger i de nordiske land. Det hadde særlig vært pekt på at ordningen 
der ikke offentliggjorte søknader var patenthinder, hadde uheldige virkninger for søkerens 
eget videreutviklingsarbeid. De nordiske patentlovene ble foreslått endret slik at de skulle bli i 
samsvar med den europeiske patentkonvensjons ordning.  
 
Norsk patentloven  § 2  annet ledd ble da tilføyet et tredje punktum, nemlig  at vilkåret i første 
ledd om at oppfinnelsen skal skille seg vesentlig fra det som var kjent, "likevel ikke skal gjel-
de i forhold til innholdet i en tidligere inngitt søknad", dvs. dersom denne søknad blir allment 
tilgjengelig etter bestemmelsene i § 22.  
                                                
77  NU 1963: 6, s. 128 flg. 
78  Ot.prp.nr. 36 (1965-1966) s. 22-23 
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Etter overnevnte endringer av patentloven av 1967  ved patentharmoniseringen i 1979  er  det 
lagt til grunn at selv om Norge ennå ikke hadde ratifisert EPC, er det  materielle innholdet i 
patentloven i overensstemmelse med reglene om patenterbarhet, inkludert nyhet og oppfinnel-
seshøyde etter EPC.  
 
4.3 Patentstyrets "Patentretningslinjer for saksbehandlere" versus EPOs 
"Guidelines for Examination"  
 
Som nevnt overfor har norsk patentlovgivning spesifikke kjennetegn når det gjelder rettskil-
debildet. Teksten til den norske patentloven endres etter mønster fra  internasjonale samar-
beidskonvensjoner og selv om ordlyden ikke er identisk, er det enighet om at innholdsmessig 
er oppfinnelseshøydevilkår i henhold til den norske patentloven og EPC sammenfallende.79 
Lovforarbeidene har mer begrenset betydning enn man tradisjonelt har lagt til grunn i norsk 
rettsanvendelse, fordi rettsanvendelsen på patentområdet i stor grad er underlagt krav fra regi-
onale og internasjonale konvensjoner. I mange sentrale spørsmål med stor praktisk betydning 
er lovforarbeidene til liten hjelp. Rettsanvenderen tvinges derfor til å gå til andre kilder som 
kan kaste lys over de tolkningsproblemer en patentsøknadsvurdering kan stille. Forvaltnings-
praksis80  har i dette tilfelle stor betydning for lovtolkning når domstolene senere skal ta stil-
ling til en enkelt sak.  
 
Vurderingsstandard for oppfinnelseshøyde har utviklet seg i løpet av de siste 30 årene, ikke 
minst med hensyn til etablering av obligatoriske, formelle retningslinjer for behandling av 
patentsøknader. Ved årsskifte 1999/2000 ble nye retningslinjer for patentering introdusert for 
Patentstyret. Denne første delen omfattet de nye retningslinjene for realitetsbehandling i del C 
kapitlene fra II til IV, dvs. kapitlene som omhandler henholdsvis patentbeskrivelsen, kravene 
til patent og vurdering av patenterbarhet,  og er i stor grad harmonisert med EPOs "Guidelines 
for Examination". Sistnevnte kapittel inkluderer punktet om oppfinnelseshøyde. Disse kapit-
lene var en oversettelse av tilsvarende kapitler i EPO Guidelines. Før dette hadde ikke Patent-
styret spesifikke retningslinjer for vurdering av oppfinnelseshøyde. 
 
Etter Patentstyrets oppfatning81 hadde imidlertid neppe innføringen av EPO-harmoniserte 
retningslinjer noen innvirkning på "nivået" for vurdering av oppfinnelseshøyde. Allerede si-
den EPO ble opprettet hadde saksbehandlere i Patentstyret sett hen til hva som ble godkjent 
                                                
79 Stenvik 2013 s. 44-45 
80 dvs. praksis fra Patentstyrets  første og annen avdelinger  og  Klagenemnda  for industrielle rettigheter  
81 intervju med Jon Eric Fangberget, medlem av Patentstyrets patentfaglige team og Dag Braaten, seniorrådgiver 
i Patentstyrets patentjuridisk seksjon 
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som patent i EPO og i stor grad innrettet seg  etter EPOs vurderinger.  Dersom forutsetninger i 
den enkelte sak var forskjellige,  f.eks. dersom Patentstyret hadde funnet bedre mothold (kjent 
teknikk) enn EPO kunne resultatet imidlertid bli et annet.  
 
Patentretningslinjene har siden 2000 blitt utvidet til å omfatte alle deler av søknadsbehand-
lingen, og er blitt revidert ved behov, bl.a. som følge av endringer i EPOs Guidelines for Ex-
amination.82 
 
Ved ikrafttredelse av de nye patentretningslinjer ble "problem og løsning”-metoden for første 
gang formelt introdusert for saksbehandlerne. Ved  årtusenskiftet var den imidlertid ikke obli-
gatorisk.  Den var kun et alternativt hjelpeverktøy de kunne bruke i sin vurdering.  
 
I oktober 2008 ble det obligatorisk for saksbehandlere å anvende "problem og løsning"-
metoden, inkludert "kunne - ville tilnærming" under vurdering av oppfinnelseshøydekravet. 
Sett fra søkernes synspunkt har patentretningslinjene gjort det langt enklere å respondere på 
Patentstyrets vurderinger. Det er nå lettere å forstå vurderinger og kommentarer fra saksbe-
handler da bakgrunnen for deres vurderinger er kjent. Innføringen av de detaljerte patentret-
ningslinjer gjør det ikke bare enklere og mer forutsigbart for søkeren, det gjør også patentvur-
deringen gjort av Patentstyret mer relevant å studere i tilfelle søksmål.83  
 
5 Praktisering av nyhet- og oppfinnelseshøydevilkår versus 
"novelty" og "inventive step/non-obvious" 
 
Etter å ha identifisert ulikheter i materiell rett angående nyhet- og oppfinnelseshøydevilkår i 
den norske patentloven og EPC skal vi i denne delen forsøke å identifisere eventuelle ulikhe-
ter i praktisering av  nyhet- og oppfinnelseshøydevilkårene. 
 
Først identifiseres hvert konkret vurderingstema. Deretter gjennomgås praksis hos de respek-
tive patentmyndighetene for å identifisere eventuelle ulikheter i dette konkrete vurderingste-
ma. Utgangspunkt for sammenlikningen er å studere eventuelle endringer i  norske patent-
myndigheters praktisering av patenterbarhetsvilkår.  
  
5.1 Nyhet og oppfinnelseshøyde 
 
                                                
82  f.eks. EPC 2000, som trådte i kraft 13.desember 2007 
83  Harald Tafjord, The patentability criterion of inventive step/non-obviousness,  2011 
26 
 
5.1.1  Forholdet mellom nyhet og oppfinnelseshøyde 
 
For å være patenterbart må oppfinnelsen være  både ny og skille seg vesentlig fra hva som var 
kjent før. Nyhetskravet vurderes ved å sammenlikne kjent teknikk før patentsøknadens inngi-
velsesdag med patentsøknadens krav. 
I de fleste tilfeller vil kravet om oppfinnelseshøyde konsumere nyhetskravet. Dersom en opp-
finnelse skiller seg vesentlig fra summen av den kjente teknikk, eller synonymt teknikkens 
stand,  må den nødvendigvis være ny.  
Imidlertid har skillet mellom nyhetskrav og oppfinnelseshøyde en praktisk betydning. Vurde-
ring av nyhetskrav fungerer som et "grovfilter" som skiller ut de patentsøknader som ligger 
tettest opp til det kjente. I tillegg  kan nyhetskravet i enkelte situasjoner være lettere å anven-
de, fordi vurderingen er mindre skjønnspreget enn vurderingen av oppfinnelseshøyde.84  
Under behandlingen av nyhetskrav er problemstillingen hvordan teknikkens stand skal fast-
legges. Under behandlingen av kravet til oppfinnelseshøyde er problemstillingen hvor mye 
oppfinnelsen må skille seg fra kjent teknikk for å være patenterbar. 
En oppfinnelses skal anses å inneha oppfinnelseshøyde dersom den, under betraktning av tek-
nikkens stilling, ikke er nærliggende for en gjennomsnittsfagmann på området. Nyhet og opp-
finnelseshøyde er to forskjellige begreper. Nyhet eksisterer dersom det er en forskjell mellom 
oppfinnelsen og teknikkens stilling. Spørsmålet om oppfinnelseshøyde er bare aktuelt dersom 
det foreligger nyhet. 
 
5.1.2 Nyhetskravet  formulert  som et krav om "rimelig teknisk forskjell" 
 
Forholdet mellom nyhet og oppfinnelseshøydekrav har voldt en del vanskeligheter ved prakti-
sering hos norske patentmyndigheter, da i det norske patentlovverket har vært akseptert at 
manglende nyhet ikke bare foreligger ved identiske oppfinnelser,  men også i tilfeller hvor 
forskjellen fra det kjente er liten.  
I norske patentmyndigheters praksis ble det hevdet  at for at en oppfinnelse skal anses som ny, 
må det foreligge minst en reell, teknisk forskjell fra det kjente. Dette var til forskjell fra EPO 
som  la til grunn at bare det som var "directly and unambiguously disclosed" skulle anses fo-
regrepet.85 Krav til "rimelig teknisk forskjell"  ble anvendt i tilfelle mothold som falt inn un-
                                                
84 Stenvik  2013  s. 172 
85 T 1130/03  "According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, a prior document provides 
evidence for novelty destroying prior art if it discloses directly and unambiguously the subject-matter in 
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der ordlyden i  patl. § 2 annet ledd tredje punktum. I EPC refererte vurderingstema til art. 54 
(3) som må leses i sammenheng med art. 56 annet punktum. 
I EPOs praksis har nyhetsvurderingen blitt tolket snevert, idet en oppfinnelse anses for å 
mangle nyhet kun dersom en fagmann på området finner at den i alt vesentlig er identisk med 
en allerede ansøkt eller patentert oppfinnelse eller et tilsvarende hele beskrevet i faglitteratu-
ren eller foreliggende i praksis  ("whole contents-prinsippet")86.  
Man var klar over at dette innebar et strengere nyhetskrav enn det som ble stilt i EPO. Når 
man i norsk praksis ikke fulgte EPO på dette punktet, var det dels fordi man mente at reelle 
hensyn talte for et strengere nyhetskrav, og dels fordi tyske domstoler fulgte den samme linje.  
Praktisering av "rimelig teknisk forskjell" kravet var en fast vurderingsnorm for PS2 fra 
1983.87 Vurderingen av kravet til "rimelig teknisk forskjell" er omtalt i Norske patentmyndig-
heters avgjørelser,88 juridisk teori89, i normative dokumenter90 samt i rettsavgjørelser. 91 
Vurderingstema var  følgende: "Vanskelighetene med gjeldende  rettspraksis er usikkerheten 
om hvilke forskjeller den seneste patentsøkte oppfinnelse skal utvise sammenlignet med den 
eldre. Man antar imidlertid at en sikrere og mer bestemt rettsanvendelse vil nås, dersom man 
vurderte den krevde terskel etter lignende regler som anvendes ved bedømmelsen av om nyhet 
i patentrettslig forstand foreligger. Det avgjørende skulle i så fall være om den senere oppfin-
nelse oppfyller lovens nyhetskrav og kravet til oppfinnelseshøyde i forhold til den oppfinnel-
se, på hvilken patent først er søkt. Denne siste oppfinnelsen skulle således betraktes som en 
"fingert nyhetshindring", en sådan ordning ville kunne medføre en viss skjerpelse ved be-
dømmelsen av den  senere ansøkning."92  Nyhetskravet var således ikke oppfylt hvis den 
yngre søknad bare skilte seg fra den eldre ved tekniske ekvivalenter eller elementer som  var 
velkjente for fagmannen.   
Norske patentmyndigheters praktisering av kravet til "rimelig teknisk forskjell" ved nyhets- 
og patenterbarhetsvurdering har skapt en del kritikk fra patentsøkernes patentfullmektige da 
                                                                                                                                                   
question. It is also established case law of the Boards of Appeal that when assessing novelty, the disclosure 
of a prior document must be considered in isolation" 
86  T 167/84 as filed, of which the dates of filling are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were 
published under Art. 93 on or after that date, shall be considered as composed in the state of the art" 
87  PS-1999-6729 
88  PS-1983-5116 (NIR 1984 s. 92), PS-1999-6729, PS-2000-6790 (NIR 2000 s. 290), PS-2002-6924 (NIR 2002 
s. 189) 
89   Jakobsson, Tersmedem, Törnroth: 1980 s. 84 
90   NU 1963:6 s. 128-132 
91   Oslo byretts dom 27.01.88, sak nr. 1779/86-III-42, LB-2010-3684 
92   Jakobsson, Tersmedem, Törnroth: 1980 s. 84 
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de pekte på at de anser at "Patentstyret kan være i ferd med å utvikle en ny praksis som er i 
strid med grunnleggende prinsipper for patenterbarhetskriteriene innenfor internasjonal har-
monisering av patentlovgivningen",93 samt at terskelen til kravet "rimelig teknisk forskjell" 
settes av PS1 for høyt slik at det forveksles med kravet til oppfinnelseshøyde i tilfeller  hvor 
det kan være spørsmål om nyhet.  
Hos Patentmyndighetene oppstod da spørsmål om hvordan mothold som faller inn under § 2 
annet ledd  tredje punktum (heretter "2.2.3"-mothold) skal fungere i samspill med andre, regu-
lære mothold, dvs. i situasjoner hvor man dels har mothold som det bare kan kreves nyhet 
overfor, "2.2.3"- mothold og dels mothold som det skal kreves både nyhet og oppfinnelses-
høyde overfor (§ 2 første ledd). Spørsmålet er spesifikt om et trekk som er kjent fra et "2.2.3"-
mothold, kan kombineres med trekk som er kjent fra andre mothold.  
PS1 anvendelse av § 2.2.3 ble kritisert å være på grensen til  å følge en praksis  der  man 
gjennomfører kravet om oppfinnelseshøyde i forhold til eldre, ennå ikke allment tilgjengelige 
søknader. Annen avdeling fant i PS -1983-5116 at dette tilsier at man måtte vurdere de to ty-
per mothold hver for seg. Man måtte først vurdere om den nye søknad oppfyller en rimelig 
teknisk forskjell overfor den eldre "2.2.3"- søknad. Var svaret da ja, måtte man etter PS2 opp-
fatning helt se bort fra denne eldre søknad og vurdere den nyere søknad mot de regulære mot-
hold alene, dvs. vurdere om den har oppfinnelseshøyde overfor det som er kjent fra disse 
mothold.  
I  sak PS-1983-5116 kommer PS2 til den konklusjon at PS1 har anvendt patentloven feil, da 
oppfinnelseshøyde synes å ha blitt krevet mot en kombinasjon av trekk fra en eldre søknad 
som ikke var offentlig tilgjengelig på prioriteringstidspunkt. PS2 i dette tilfellet advarte mot 
enhver analyse basert på oppfinnelseshøyde i tilfellet av § 2.2.3- mothold, spesielt mot en 
kombinasjon av publikasjoner fra kjent teknikk.  
5.1.3 Nyhetskravet praktisert av EPO i § 2.2.3-tilfeller 
 
Under den europeiske patentkonvensjonen er ikke-publiserte eldre søknader vanligvis kjent 
som "Article 54 (3)-EPO-mothold", og på lignende måte anses disse dokumenter under Arti-
cle 56 EPC for ikke  å være avgjørende for vurdering om oppfinnelseshøyde foreligger. 
EPO Board of Appeal har gått enda lenger ved å beslutte at "whole contents" (dvs. den full-
stendige beskrivelse) i et eldre dokument i betydningen av Article 54 (3) EPC, ikke omfatter 
trekk som er ekvivalente med trekkene som er beskrevet i dokumentet. 
                                                
93   PS-1999-6729 
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Ifølge etablert EPO-praksis er alt som skal til for å oppfylle patenterbarhetskriteriene for en 
yngre søknad, at den inneholder tekniske trekk som ikke er beskrevet i en eldre Article 54(3)-
EPC-søknad, selv om slike trekk kan anses som ekvivalenter basert på eldre, kjent teknikk, da 
dette blir et spørsmål om oppfinnelseshøyde som ikke er relevant for slike mothold. Denne 
EPO-praksis er sammenfattet i EPO Examination Guidelines del G kapittel VI-2.  
Etter EPOs praksis kan det ikke anføres manglende nyhet med mindre den patentsøkte opp-
finnelse «i alt vesentlig er identisk» med en allerede kjent løsning. 
EPO Board of Appeal i T 167/84 fastsetter at "This approach has been consistently followed 
in the practice of the European Patent Office". Dette får bekreftelse i langvarig, kontinuerlig 
og  ensartet EPOs praksis under anvendelse av Article 54 (3) sammenholdt med Article 56.94  
5.1.4 Tilpasning i norsk praksis 
 
PS2 har holdt sin praksis fast siden 198395  på den norm at det avgjørende er om det yngre 
søknad oppviser en rimelig teknisk forskjell i forhold til hele innholdet i den eldre, ikke all-
ment tilgjengelige søknad. PS2 hevdet96 at "hvis man stiller for små krav i denne henseende, 
kan det yngre patent komme til å stenge for utnyttelsen av det eldre patent i urimelig grad - 
innehaveren av det eldre patent kan ikke uten samtykke utnytte den varianten av oppfinnelsen 
som er gjenstand for det yngre patent. Hvis det yngre patent ikke i nevneverdig grad vil kunne 
stenge for det eldre, kan det imidlertid være berettiget å lempe noe på kravet til "rimelig tek-
nisk forskjell".  
PS2 henviste blant annet i sin argumentasjon til en tysk høyesterettsdom i GRUR 1996 s. 
33097  som i følge PS2 ga klart uttrykk for en rettsoppfatning angående "rimelig teknisk for-
skjell" sammenfallende med PS2 tolkingen av rettstilstanden angående forholdet mellom pa-
tentbarhetsvurdering i eldre ennå ikke allment tilgjengelige patentsøknader og yngre patent-
søknader med lignende oppfinnelser.  
I 2008 endret imidlertid den tyske høyesterett kurs98, slik at Norge ble stående alene på den 
strengere linje.99 I lengden var naturlig nok et slikt avvik fra øvrig europeisk praksis uhold-
bart, og i 2010 uttalte derfor PS2100 at det ikke lenger kan stilles krav om en "rimelig teknisk 
                                                
94  T 0517/90, T 0731/90, T 1022/92, T 1051/92, T 0480/94, T0407/95, T0536/95, T 1478/05, T 1387/06. 
95  kjn. i sak nr. 5116, (16.03.1983), sak nr. 5098, (21.06.1983), sak nr. 5378 (07.02.1986) 
96  PS-1999- 6729 
97  Elektrische Steckverbindung, særlig s. 332, 1.-2. spalte 
98  BGH 16.12.08, GRUR 2009,  s. 382,  Olanzapin 
99  Stenvik   2013  s. 203 
100  PS-2010-7886 
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forskjell" for at en oppfinnelse skal anses som ny. Som ny skal etter dette anses enhver opp-
finnelse som forut for prioritetsdagen "ikke kunne utledes direkte og utvetydig av et mot-
hold", sett i lys av fagets alminnelige kunnskap og eventuelle dokumenter som motholdet 
henviser til. Dette er en oversettelse av EPOs Guidelines for Examination,  Part G, Chapter 
VI-2. 101  
I PS-2010-7886 uttalte Annen avdeling om endringer i vurderingen av patenterbarhet  at "en 
videreføring av kravet om "rimelig teknisk forskjell" ville innebære at norsk rett på dette 
punktet ville skille seg ut som et nokså enestående avvik fra en europeisk rettsoppfatning som 
nyter bred tilslutning fra så vel EPO som fra EPOs medlemsstater.  
Patentstyret praktiserte den nye nyhetskravvurderingen102 nokså konsekvent i flere kjennel-
ser.103 Imidlertid fortsatte både Annen avdeling og domstoler104 igjen å vurdere oppfyllelse av 
nyhetsvilkår  i enkelte saker 105 med utgangspunkt i krav om "rimelig teknisk forskjell." 
Klagenemnda for Industrielle Rettigheter ses ut å fortsette den nye vurderingen av nyhetskra-
vet som ble innført ved  PS-2010-7886, jf. "Vurderingstema er om oppfinnelsen, slik den er 
definert i kravet, kan utledes direkte og utvetydig av nærmeste mothold, eventuelt sammen-
holdt med den tekniske lære fra et annet mothold."106  
Imidlertid er det påfallende at  KFIR ved vurdering om patenterbarhet regelmessig henviser til 
tidligere praksis i Patentstyret angående kravet om "rimelig teknisk forskjell,"107 Slike hen-
visninger foreligger i KFIR-2013-2, KFIR-2013-5, KFIR-2013-6. Det reiser spørsmålstegn 
for utenforstående hvorfor KFIR så tydelig refererer til en regel som ikke skulle ha vært prak-
tisert siden 2010.   
Formuleringen av vurderingstema for nyhetskravet som KFIR i nevnte kjennelser henviser til 
kan oppleves misvisende da det kan tolkes slik at KFIR oppfatter krav om "rimelig teknisk 
forskjell" som bestående i norsk rettspraksis.  
                                                
101 "the limitation to subject matter "derivable directly and unambiguously" from the document is important"   
102 hvor det uttales at "Etter patentlovens § 2 første ledd kan patent bare meddeles på oppfinnelser som er nye i 
forhold til hva som var kjent før patentsøknadens inngivelsesdag. Dette innebærer at oppfinnelsen ikke må 
kunne utledes direkte og utvetydig av et mothold, jf. Annen avdelings kjennelse 7.januar 2010 i sak 7886 
(PS-2010-7886). Ved bedømmelse av dette skal hvert enkelt mothold vurderes for seg".   
103 se  PS-2010-7844, PS-2010-7925, PS-2011-7894, PS-2011-7987, PS-2012-7965  
104 LB-2010-3684  
105 PS-2012-7926, PS-2012-7912, PS-2012-7963 
106 KFIR-2013-2, KFIR-2013-5, KFIR-2013-6 
107 "Etter tidligere Annen avdelings praksis innebærer dette at det må foreligge en rimelig teknisk forskjell, jf.  
Annen avd. kj. 5116 (NIR 1984 s.92), og Annen avd. kj. 6729 (PS-1999-6729) (NIR 1999 s. 742). Ved be-
dømmelsen av om en slik forskjell foreligger, skal hvert enkelt mothold vurderes for seg, jf. Annen avd. kj. 
5289 (NIR 1987 s. 82) og Annen avd. kj. 6729 (PS-1999-6729).   
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KFIR unnlater i sine nyere avgjørelser å henvise til tidligere PS2 praksis angående anvendelse 
av krav om en "rimelig teknisk forskjell" samt at "hvert enkelt mothold skal vurderes for seg". 
I stedet for dette utvider KFIR vurderingstemaet slik at "vurderingen foretas ut fra patentkra-
vene, som har som oppgave å skille oppfinnelsen fra kjent teknikk. For at en tidligere søknad, 
eller et annet dokument, skal være nyhetshindrende, må alle trekkene til oppfinnelsen kunne 
utledes fra denne på en slik måte at fagpersonen uten videre kan utøve oppfinnelsen ("ena-
bling disclosures"). For at nyhetskravet skal være oppfylt, er det tilstrekkelig at ett trekk ved 
oppfinnelsen er nytt sammenholdt med nærmeste mothold."108  
Det at beskrivelsen fremdeles tolkes med henblikk på hvordan en fagmann på området vil 
forstå den relevante kjente teknikk omfatter også slike aspekter som ikke er eksplisitt nevnt, 
men som ville bli forstått å være til stede i lys av den generelle kunnskapen en fagmann besit-
ter.  
Ved å trekke inn i vurderingstema om eventuelle nyhetshindringer i en  "enabling disclosures" 
standard, anerkjenner KFIR EPOs forståelse for praktisering av forholdet mellom nyhetskrav 
og oppfinnelseshøydekrav og legger opp til en ensartet praktisering av patenterbarhetsbeting-
elser mellom norske patentmyndigheter og EPO.  
Etter ovennevnte drøftelse av nyhetskravets vurderinger kan det konkluderes at Norske pa-
tentmyndigheter viser klare tegn på å endre sin nyhetsvurderings praksis i retning av ensartet 
og harmonisert med EPO når det gjelder søknader der det finnes en eldre, ennå ikke offentlig-
gjort søknad som er tilnærmet identisk eller svært nærliggende. Dette til tross for at det  i en-
kelte  avgjørelser  foreligger momenter som kan tolkes slik at norske patentmyndigheter enten 
ville opprettholde sin tidligere særpraksis.  
5.2 "Problem og løsning" - tilnærmingen 
 
5.2.1 Bruk av skjønn ved oppfinnelseshøydevurdering 
                        
Krav til oppfinnelseshøyde er gjenstand for en skjønnsmessig vurdering. Ved lov, har oppfin-
neren rett til å få innvilget patent dersom vilkårene for et patent er på plass. 
 
Utøvelsen av skjønn for vurdering av oppfinnelseshøyde er med tiden utviklet i norsk retts-
praksis,  i norske patentmyndigheters  praksis og i juridisk litteratur. 
                                                
108  KFIR-2013-39, KFIR-2014-5, "enabling disclosures" vurderingen er foretatt i detalje i EPC og Guidelines 
for Examination, Chapter IV-2 
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For å avgjøre hvor terskelen ligger for at en oppfinnelse skal  "skille  seg vesentlig"109 og der-
for er patenterbar, må man først avgrense søknaden i forhold til relevante mothold. Deretter 
vurderes oppfinnelseshøyde og om oppfinnelsen er  nærliggende i forhold til motholdene. 
"Kravet til oppfinnelseshøyde .... må innebære en slik videreutvikling av den art at dette ikke 
kan anses for å være nærliggende i forhold til det som allerede er kjent."110  
 
Figur 3 Vurdering av oppfinnelseshøyde 
 
Kravet om oppfinnelseshøyde er skjønnsmessig og påvirkes av teknikkens stand på området. 
Jo mer området er preget av forskning og utvikling og stadige forbedringer, desto høyere krav 
stilles, dette illustreres i Figur 3.111 Proporsjonalitetsprinsippet bør anvendes slik at patentret-
ten ikke blir en hemsko for utviklingen ved at enkelte tekniske områder blir utilgjengelige på 
grunn av mange meddelte patenter.112  
 
5.2.2 "Problem and solution approach" som mønster for norsk patentrettslig 
praktisering av oppfinnelseshøydevilkår  
 
                                                
109  patl. § 2 første ledd 
110  NOU 1976:49  s. 102 
111  Ørstavik  2010  s. 127 
112  NU 1963:6 s.127 og Ot. prp. nr. 36 (1965-66) s. 22 
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"Problem og løsning"- vurderingsmetoden innebærer at oppfinnelseshøyde vurderes med ut-
gangspunkt i det tekniske problemet som oppfinnelsen løser, på grunnlag av objektive krite-
rier. Man tar utgangspunkt i det nærmeste motholdet og setter seg deretter i gjennomsnitts-
fagmannens sted. Først identifiseres problemet, deretter søkes løsninger. Videre vurderes 
hvilke resultater som oppnås ved oppfinnelsen som ikke ble oppnådd ved det nærmeste mot-
holdet.  
 
"Problem and Solution Approach" er et mye brukt verktøy under EPOs vurderingsprosess for 
å bestemme hvorvidt en oppfinnelse som fremstilt i patentsøknaden oppfyller kravene i art. 56 
EPC til oppfinnelseshøyde. "Problem and Solution Approach" er stadfestet i "Guidelines for 
Examination", som er den interne instruks for saksbehandlere i EPO.113 
Vurderingen hvorvidt oppfinnelsen skiller seg vesentlig fra det som var kjent fra før og hvor-
vidt det var nærliggende for en fagmann å finne frem til løsningen beskrevet i patentkravene 
var ikke objektivert i norsk patentrett før Norge sluttet seg til EPO.  Vurdering med  forskjel-
lige utgangspunkt kunne resultere i at patentsøknader som gjaldt en og samme oppfinnelse 
fikk forskjellige utfall i EPO og Norge. 
 
Nedenfor skal vi med utgangpunkt i EPOs praksis se hvordan vurderingsprosessen for opp-
finnelseshøydevurdering i norsk patentrett ble tilpasset til EPOs standard, ved at skjønnsmes-
sig vurdering ble underlagt  felles objektive kriterier for å gi en mer ensartet praksis for pa-
tentmeddelelse i EPO og i Norge. 
 
5.2.2.1 Problem and Solution Approach i EPOs praksis 
 
"Problem and Solution Approach" vurderingsmetode består av tre trinn:  
(i) å fastslå den nærmeste kjente teknikk114, 
(ii) å fastslå det objektive tekniske problem115  som skal løses,  
(iii) å vurdere hvorvidt den foreliggende oppfinnelse116, med utgangspunkt i den nærmeste 
kjente teknikk og definisjonen av det objektive tekniske problem, ville ha vært 
nærliggende 117 for en  fagmann på området. 
                                                
113  Part G-Chapter -VII,  november 2014- versjon 
114  closest prior art 
115  objective technical problem  
116  claimed invention 
117 would have been obvious to the skilled person  
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Figur 4 Subjektiv versus objektiv problemdefinisjon 
 
EPO refererer ofte til Rule 42 (1) (c) EPC  2000 118  som grunnlag for "problem og løsning" - 
tilnærmingen, denne krever at oppfinnelsen skal beskrives slik at det tekniske problem (selv 
om det ikke er eksplisitt angitt) og dets løsning kan forstås ut fra patentsøknaden.119 "Problem 
og løsning"-metoden ble primært utviklet for å sikre objektiv vurdering av oppfinnelseshøyde 
og for å unngår ex post facto analyse av teknikkens stand. Et flytskjema for prosessen er vist i 
Figur 4.  
Det er viktig å legge merke til at problemet slik det er formulert i søknaden er en subjektiv 
problemdefinisjon gjort av oppfinneren. Det kan være forskjellig fra det objektive tekniske 
problem som oppfinnelsen egentlig løser.  
Ifølge EPOs Klagenemnds120 avgjørelser121  må vurderingen av oppfinnelseshøyde være ba-
sert på objektive kvaliteter ved  oppfinnelsen. Ved å starte  fra en objektiv vurdering av  kjent 
teknikk, er det tekniske problem definert  på basis av objektive kriterier og det kan tas stilling 
til hvorvidt den beskrevne løsning er åpenbar for en fagmann. 
                                                
118  tidligere Regel 27 (1) (c)  EPC  1973 
119  Regel 42 (1) (c): "The description shall disclose the invention, as claimed, in such terms that the technical 
problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood, and the state any advanta-
geous effects of the invention with reference to the background art;" 
120  Technical Board of Appeal 
121  T 1/80, OJ 1981, 206, T 20/81, OJ 1982, 217; T 24/81, OJ 1983, 133; T 248/85, OJ 1986, 261 
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Selv om "problem og løsning" - tilnærmingen ikke er obligatorisk, vil den ved korrekt bruk 
lette vurdering av oppfinnelseshøyde. Riktig bruk av "problem og løsning" -tilnærmingen 
utelukker en senere revurdering,  "etterpåklokskap",  som ville måtte gjøre bruk av kunnskap 
om oppfinnelsen. 122 I prinsipp skal  derfor "problem og løsning" - metoden anvendes og der-
som en annen metode er benyttet, bør  årsakene til dette klargjøres. 
I T 967/97 uttalte EPOs Board of Appeal at "problem og løsning" - tilnærmingen  i hovedsak 
var basert på faktisk kunnskap om tekniske problemer og teknikker og metoder for å løse dem 
som en fagperson på prioritetsdagen ville forventes kjenne til uten å være klar over den gjel-
dende patentsøknaden.  Hvis denne fagpersonen hadde et valg av flere gode løsninger som 
kunne føre frem til oppfinnelsen, krever  "problem og løsning" - tilnærmingen at oppfinnelsen  
vurderes i forhold til alle disse mulige løsninger før en eventuell avgjørelse om oppfinnelses-
høyde  foreligger. 
For å nekte oppfinnelseshøyde må ingen særlige grunner gis for et forhåndsbestemt utvalg  av 
tidligere kjente mothold, selv om flere gode løsninger var tilgjengelige; oppstilling av grunner 
er bare for å vise at oppfinnelsen var åpenbar for en fagmann ut fra kjent teknikk i forbindelse 
med (minst) en av  løsningene  beskrevet i motholdene. 123 
I T 188/09 bemerket EPOs Board of Appeal at uansett hvilken metode som ble brukt for  eva-
luering av oppfinnelseshøyde ville den i en gitt bevissituasjon måtte gi samme resultat. EPOs 
Board of Appeal siterte T 465/92 (OJ 1996, 32) og poengterte  at: "hvis en oppfinnelse er ba-
nebrytende kan det være tilstrekkelig å si at det ikke  eksisterer noen nær kjent teknikk i stedet 
for å konstruere et problem basert på et  spinkelt grunnlag fra  den nærmeste kjente teknikk." 
5.2.2.2 "Could-would approach" som mønster for Norsk patentrettslig praktisering 
av oppfinnelseshøydevilkår 
 
For å avgjøre om den påståtte oppfinnelsen, vurdert utfra nærmeste mothold og et objektivt 
definert teknisk problem, ville være åpenbar for en fagmann, anvender EPO en "kunne-ville" 
tilnærming.124  
Denne spør ikke om en fagmann kunne utføre oppfinnelsen, men hvorvidt han ville ha gjort 
det i håp om å løse det underliggende tekniske problem eller i forventning om en forbedring 
av  kjent teknikk.125  For å besvare  om oppfinnelsen utgjør en åpenbar løsning på det objekti-
                                                
122  T 564/89, T 645/92, T 795/93, T 730/96 og T 631/00 . 
123  T 558/00, 970/00 T, T 172/03, T 323/03, T 21/08, T 308/09, T 1289/09 
124  EPOs Guidelines for Examination, G VII, 5.3 - november 2014-utgaven  
125  T 2/83, OJ 1984, 265; t 90/84, T 7/86, OJ 1988, 381; T 200/94, T 885/97 
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ve tekniske problem eller ikke, blir spørsmålet om en fagmann, i forventning om å løse pro-
blemet, ville ha endret den nærmeste kjente teknikk i lys av andre kjente oppfinnelser for der-
ved å komme frem til oppfinnelsen.126 
I T 1014/07 uttalte EPO at siden dette spørsmålet innebærer å bestemme hvorvidt en fagmann 
ville - og ikke bare kunne - ha endret kjent teknikk for derved å oppnå oppfinnelsen, er det 
nødvendig å identifisere substansielle grunner basert på håndfaste bevis hvorvidt han ville ha 
opptrådt på den ene eller annen måte.  
Etter at en oppfinnelse er utført, kan det ofte vist seg at en fagmann på området kunne ha gjort 
den ved å kombinere forskjellige elementer i den kjente teknikk, men slike argumenter skal 
ses bort fra som produkt av ex post facto - analyse.128  
Ifølge T 939/93 (OJ 1996, 309) er svaret på spørsmålet om hva en fagperson ville ha gjort 
avhengig  i stor grad av det tekniske problem han hadde satt seg for å løse. Med andre ord, ble 
den imaginære fagperson antatt å utøve sitt virke ikke ut av nysgjerrighet, men med et bestemt 
teknisk formål for øye. 
I T 1126/09 påpekte EPO at, i samsvar med "kunne-ville" tilnærmingen, må vurdering av 
oppfinnelseshøyde i hvert enkelt tilfelle involvere bestemmelse av i hvilken grad fagmannen 
ville, basert på den nærmeste kjente teknikk, eller det objektive problem som kan avledes fra 
denne, ved å anvende ytterligere kjent teknikk på objektet eller prosessen beskrevet i den 
nærmeste kjente teknikk, ha kommet frem til oppfinnelsen. 
Teknisk gjennomførbarhet og fravær av hindringer er nødvendige krav til reproduserbarhet, 
men er ikke tilstrekkelig til å gjøre det klart hva som faktisk var mulig for en fagmann. 129 Det 
faktum at de iboende egenskapene til den kjente teknikk var kjent for fagmannen, slik at han 
hadde en teoretisk mulighet til å anvende disse, etablerer kun en mulighet for at han faktisk 
ville gjøre det. Men hvis det skulle etableres at en slik teoretisk mulighet også er åpenbar, er 
det nødvendig å vise at det var en tydelig pekepinn i kjent teknikk for denne kombinasjonen, 
dvs. at en fagmann uomtvistelig ville ha gjort en slik kombinasjon. Eksistensen av en peke-
pinn er avhengig av de kjente egenskaper til anordningen eller prosessen.130 
5.2.3 Utvikling av "problem og løsning" og "kunne-ville"- tilnærmingene i norsk  
patentrettslig praktisering av oppfinnelseshøydevilkår 
 
                                                
126  T 1014/07 
128  T 564/89 
129  T 61/90 
130   T 203/93, T 280/95, T 1317/08 
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Gjennomgang av norske domstolers og patentmyndigheters praksis i tiden før endringsloven 
av 1979-06-08-35 og EØS-loven 1992-11-27-113 viser at de kan synes å stille strengere krav 
til oppfinnelseshøyde enn hva som var tilfellet i EPO.  
I det følgende skal vi se på norsk rettspraksis og administrativ praksis fra norske patentmyn-
digheter131  for å følge endringer ved  vurdering av oppfinnelseshøyde. Som nevnt er det ikke 
mange Høyesterettsdommer innenfor patentretten da silingen av slike saker har vært streng. 
Flere lagmannsrett og tingrettssaker henvist nedenfor er rettskraftige, da anker til Høyesterett 
ikke ble tatt til følge. 
I Rt 1964 s. 1090132 uttalte Høyesterett at oppfinnelsen gikk ut over hva en gjennomsnittsfag-
mann "kunne ha gjort".  
I  Rt. 1975 s. 603 133 opprettholdt Høyesterett Oslo byretts dom 134 om å frifinne staten og 
stadfeste nektelse av meddelelse av  patent med den begrunnelse at det måtte antas at "en 
fagmann ... vil  kunne trekke den slutning" at en holdbar løsning kunne oppnås som angitt i 
patentsøknaden." Byrettens avgjørelse var basert på PS1 sin begrunnelse135  som ble stadfestet 
også av PS2.136 
I LB-1993-2716,137  der gyldighet av PS2 vedtak om nektelse av patent på en fremgangsmåte 
for raffinering av ferromangan var gjenstand for lagmannsrettsavgjørelse, fremholdt PS2 at 
"oppfinnelsen representerer ikke noe ut over hva en gjennomsnittsfagmann ville kunne kom-
me fram til på grunnlag av det som allerede var kjent"..  
I LB-1994-868-LB-1994-869 er lagmannsrettens utgangspunkt for vurdering av hvorvidt opp-
finnelseshøyde er oppfylt "hvad en gennemsnitsfagmand vil kunne nå til på grundlag af det 
allerede kendte. 138 Lagmannsretten bemerker i sin konklusjon at de etter en samlet vurdering 
av bevisene i saken.er kommet til at en gjennomsnittsfagmann som var kjent med teknikkens 
stand på det tidspunkt Ulefos innleverte sin patentsøknad, ville kunne utvikle anordningen. 
Retten fant derfor, under en viss tvil, at kravet til oppfinnelseshøyde i patentloven § 2 ikke var 
oppfylt.  
                                                
131   Patentstyrets første avdeling (PS1), annen avdeling (PS2), Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) 
132   Faberdommen 
133   Swingballdommen 
134   av 10. juni 1974 
135   av 13. juni 1972  
136   av 7. mai 1973 
137   RG 1996 s. 928 (166-96) 
138  Betenkning angående nordisk patentlovgivning, avgitt av Samarbeidende danske, finske, norske og svenske 
komiteer, februar 1964, s. 126 
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Ordvalget "kunne" i eksemplene ovenfor ble enten  gjort bevisst for å betegne en bestemt grad 
av innovativ innsats, eller ubevisst. Om det ble valgt ubevisst viser det at både norske domsto-
ler og  Patentstyret ikke var seg bevisst forskjellen av "kunne" versus "ville" angående fag-
mannens innovative evner. Dette kan tolkes som at vurdering av oppfinnelseshøyde har gått 
fra å være strengere eller uavklart til å være mildere eller mer tydelig avklart og systematisert 
siden Norge satte som formål å harmonisere sin patentlovgivning og praksis i samsvar med 
EPO ved lovene 1979-06-08-35 og EØS-loven 1992-11-27-113.  
Illustrerende for nevnte endringer i norske patentmyndigheters praktisering er sak Rt 2001 s. 
450 om patentsøknad nr. 1991 3825 fremsatt av Norsk Hydro ASA. Gjenstand for oppfinnel-
sen som søktes  patentert var et dreietårn for bruk på et bore- eller produksjonsfartøy for ut-
vinning av olje eller gass til havs. Om det tekniske problem som var søkt løst ved søknads-
gjenstanden, står det i patentbeskrivelsen blant annet: "Det har vært et formål med foreliggen-
de oppfinnelse å fremskaffe et dreietårn for fartøy hvor slitasjen i aksial- og radiallageret for 
dreietårn er så godt som fullstendig eliminert, men som likevel er vesentlig rimeligere å bygge 
og vedlikeholde enn de kjente løsninger." 139 
PS1 avslo søknad om patent med begrunnelse manglende oppfinnelseshøyde.140 PS2 stadfes-
tet141 PS1 sitt vedtak om å avslå patentsøknaden med begrunnelse at søknadsgjenstanden ikke 
hadde oppfinnelseshøyde i forhold til den teknikk som var kjent fra alminnelig teknisk kunn-
skap og de mothold som forelå.  
Norsk Hydro ASA hadde på det tidspunktet allerede fått innvilget både europeisk patent, og 
USA-patent på oppfinnelsen. Begge disse patenter har prioritet etter inngivelsesdagen for den 
norske søknaden. 
Norsk Hydro ASA tok ut stevning mot Staten v/Nærings- og handelsdepartementet og nedla 
påstand om at PS2 sitt vedtak kjennes ugyldig. Oslo byrett avga frifinnelsesdom. 142 Norsk 
Hydro ASA påanket Byrettens dom til Borgarting lagmannsrett,143, som avsa dom144 med 
følgende domsslutning: "Avgjørelse av 20. januar 1997 vedrørende patentsøknad nr. 913825 
fra Patentstyrets annen avdeling  kjennes ugyldig". 
Til forskjell fra PS2 var flertallet i lagmannsretten av den oppfatning at "det er tilstrekkelig 
                                                
139  Rt  2001 s. 450, s. 251 
140  avgjørelse av 26. juli 1994 
141  PS-1997-6510   
142  sak nr. 97-02625 A/50 av 14. juli 1998 
143  sak nr. LB-1998-3129 A/01 
144  den 6. juli 2000 
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for å kjenne vedtaket i 2. avdeling ugyldig at kombinasjonen av to av de tre trekkene  har opp-
finnelseshøyde ... Flertallet legger vekt på at disse to trekkene er sentrale i patentsøknaden". 
Så lenge det tredje trekket var en mulig konsekvens av de øvrige trekkene og da "det vil ikke i 
vesentlig grad svekke patentets helhet at plasseringen i nøytralaksen ikke har selvstendig opp-
finnelseshøyde. Flertallet har her foretatt en konkret vurdering av patentsøknaden som et 
hele."  
Det kan virke som PS1, PS2 og Oslo byrett ikke vurderte hvorvidt den foreliggende oppfin-
nelse ville ha vært nærliggende for en fagmann på området basert på en definisjon av det ob-
jektive tekniske problem.  Patentsøkeren definerte hvilke tekniske problemer de forsøkte å 
løse i sin oppfinnelse. Patentstyret definerte ikke det objektive tekniske problemet som opp-
finnelsen forsøkte å løse, men gjorde en detaljert sammenligning av oppfinnelsen med gjen-
standene beskrevet i motholdene som de fant nærliggende.  
Staten v/Nærings- og Handelsdepartementet påanket Borgarting lagmannsretts dom til Høyes-
terett, som avsa dom145 med følgende domsslutning: "Patentstyrets 2. avdelings kjennelse 20. 
januar 1997 kjennes ugyldig.". 
Uenighet mellom partene i dommen var at Patentstyret i Høyesterett hevdet at patentsøkeren 
ikke hadde formulert sine patentkrav korrekt, og videre "Måten fleksibiliteten oppnås på ved 
søknadsgjenstanden, er fagmessig eller nærliggende ut fra motholdene. At det er innvilget 
patent utenfor Norge, kan ikke tillegges betydning her i landet, blant annet fordi granskings-
praksis er forskjellig". 
Ankemotparten anførte at krav 1 i deres søknad "gir uttrykk for en oppfinnelse. Kravet angir 
det som er nødvendig for å oppnå den virkningen som er tilsiktet, nemlig fleksibilitet. Ved 
vurderingen av om vilkåret i patentloven § 8 annet ledd er oppfylt, må kravet tolkes i lys av 
blant annet patentbeskrivelsen. I patentbeskrivelsen fremgår fleksibiliteten i Norsk Hydros 
anordning klart.  Det bestrides derfor at de trekk ved oppfinnelsen som begrunner patent, ikke 
fremgår av patentkravene. " Videre, "Annen avdeling har feilvurdert det trekket som gjelder 
pidestallen. Lignende anordninger i motholdene som det er vist til, tjener andre formål og tar 
ikke sikte på fleksibilitet. Etter motholdene oppnås fleksibilitet på en teknisk sett helt annen 
måte. Annen avdeling har også feilvurdert det trekket som gjelder den båndlignende struktu-
ren. Lignende anordninger i motholdene som det er vist til, tjener også her andre formål og tar 
ikke sikte på fleksibilitet. Etter motholdene oppnås fleksibilitet på en teknisk sett helt annen 
måte".  
                                                
145  HR-2000-1107 - Rt-2001-450 
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Høyesterett kom til at selv om at oppfinnelsen kunne anses patenterbar som en innovasjon, 
formulerte Norsk Hydro ASA patentkravene på en slik måte at det ikke kunne meddeles pa-
tent. Videre vurderte Høyesterett at det forela saksbehandlingsfeil fra Patentstyrets side når 
det gjaldt veiledning angående utformingen av patentsøknad og patentkravene. Patentstyrets 
2. avdelings kjennelse om å nekte patent på oppfinnelsen ble kjent ugyldig og  patentsøknaden 
ble sendt til Patentstyret for ny vurdering  av oppfinnelseshøyde.  
 
Patentsøkeren utarbeidet et nytt sett med patentkrav og reformulerte det tekniske problemet 
som den  patentsøkte oppfinnelsen forsøkte å løse.  
 
PS2 formulerte ved revurdering i PS-2007-7464  det objektive tekniske problemet som de 
synes oppfinnelsen forsøkte å løse samt identifiserte motholdene og definerte det nærmeste 
motholdet. Videre henviser PS2 til "kunne-ville" - tilnærmingen, jf. "Annen avdeling er 
kommet til at en fagperson som skulle løse den oppgave som søkeren har løst, ikke ville finne 
opplysninger i det motholdte materialet som ville ledet ham frem til den patentsøkte løsning. 
Søkerens løsning, hvori det inngår at understøttelsen av aksiallageret også er innrettet til å 
oppta globale forskyvninger, skiller seg etter 2. avdelings oppfatning, vesentlig fra det som 
kan utledes fra de motholdte publikasjonene. Patenterbarhetsbetingelsen ifølge patentloven § 
2 annet ledd anses oppfylt. Patent skal derfor meddeles". PS1 avdelings avgjørelse av 1994 
ble med dette opphevet og saken ble sendt til PS1 for meddelelse av patent.  
 
Anvendelse av "problem og løsning" samt "kunne-ville"-tilnærmingen i oppfinnelseshøyde-
vurdering illustrerer at PS2 i 2007 hadde et annet utgangspunkt for vurdering av saken enn i 
1994 og i 1997 (PS-1997-6510). Det er også klart at det i dette tilfellet ble enklere å få innvil-
get patent. 
 
5.2.3.1  Endringer i  oppfinnelseshøydevurderinger i norske patentmyndigheters 
praksis  
 
Videre skal vi gå gjennom norske patentmyndigheters praksis i periode 1997 til 2014 for å 
kartlegge eventuelle endringer i oppfinnelseshøydevurdering som har funnet sted. Dette er av 
betydning for vise om det har skjedd en utvikling i retning av en mer ensartet skjønnsutøvelse 
hos norske patentmyndigheter.  
 
I avgjørelsen PS-2000-6925146, som omhandler en fremgangsmåte for tilnærmet homogenise-
ring av en materialblanding var det ikke gjort noen eksplisitt definisjon av det tekniske pro-
                                                
146  NIR 2001 hefte 3 s. 436 
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blemet, heller ikke en henvisning noen retningslinjer eller til "kunne-ville"- eller "problem og 
løsning"- tilnærmingene. Vurderingstema i denne avgjørelsen  var  å avveie  hvorvidt det fo-
religger vesentlig forskjell mellom  den definerte oppfinnelsen og avgrensende mothold. PS2 
sin konklusjon sier at  "det foreligger da nyhet i forhold til motholdet, hvor den vesentlige del 
av energitilførselen finner sted ved varmeledning gjennom apparatets vegger, jf. særlig spalte 
7, avsnittet «The wall of the housing ...». Det fremheves her at veggmaterialet bør ha gode 
varmeledningsegenskaper. Etter 2. avdelings oppfatning er også kravet til oppfinnelseshøyde 
oppfylt, idet det antas å foreligge et klart teknisk fremskritt ved at den utviklede varme vil 
spre seg mer effektivt gjennom hele materialet ved den mekaniske omrøring."  Vurderingen  
oppfattes som dårlig begrunnet og basert  på subjektive  kriterier.   
 
I avgjørelsen PS-2003-7146 er Patentstyrets 2. avdeling tydeligere  i forhold til  å systematise-
re vurderingen. Først definerer de oppfinnelsen, deretter fastslår  de den nærmeste kjente tek-
nikk ved å identifisere de nærmeste motholdene. Videre nevner de vilkårene for at oppfinnel-
seshøyde er oppfylt, nemlig at "oppfinnelsen må ikke ha vært nærliggende for en gjennom-
snittsfagmann" som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen,  og ikke ville ha 
forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om å 
lykkes." Uten å nevne det tekniske problem som oppfinnelsen forsøkte å løse, identifiserer 2. 
avdeling "den oppgaven søkeren har løst", nemlig "å frembringe et fartøy som når det seiler i 
en retning opptrer som en effektiv isbryter, og når det seiler i sin andre retning kan opptre som 
vanlig fartøy". PS2 sammenligner motholdene med kravene som gjelder oppgaven patentsø-
keren søker å løse og konkluderer med at "ingen av de motholdte publikasjoner inneholder 
opplysninger som ville ledet en fagmann frem til den patentsøkte utførelse. ... Intet av dette 
ville ansporet gjennomsnittsfagmannen til å konstruere et slikt kombinert fartøy som er gjort 
til gjenstand for nærværende patentsøknad. Mot denne bakgrunn, og i betraktning av at søk-
nadens gjenstand oppviser klare fordeler i forhold til det som kunne bli oppnådd med den tek-
nikk som var kjent på søknadsstadiet, finner 2. avdeling at søknaden skiller seg vesentlig fra 
det som er kjent fra det motholdte materialet." 
 
Mange av Patentstyrets annen avdelings avgjørelser har lignende vurderingsstruktur som i PS-
2003-7146, som i hovedsak er basert på EPO Guidelines for Examination,147 dog uten å kalle 
dem med samme navn, dvs. "problem og løsning"-tilnærming og "kunne-ville" tilnærming. 
Imidlertid forsøker man å vurdere hvorvidt oppfinnelseshøyde er oppnådd med EPOs vurde-
ringsmodell.   
 
                                                
147  Part  G-Patentability,  Chapter  VII- Inventive Step, 
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Patentstyrets annen avdeling har formulert skjønnstemaet i en rekke avgjørelser148 slik: "En 
oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende, dersom det må legges til 
grunn at en fagperson, som var kjent med teknikkens stand forut for søknadsdagen, ville ha 
forsøkt å løse  problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig forventning om 
å lykkes. Ved vurderingen av om kravet til oppfinnelseshøyde er oppfylt, skal teknikkens 
stand i sin helhet tas i betraktning, og flere mothold kan kombineres". Den faste vurderings-
strukturen går i disse avgjørelser ut på å  definere oppfinnelsen, avgrense kjent teknikk med å 
identifisere relevante mothold, definere det tekniske problemet som oppfinneren forsøker å 
løse, og vurdere hvorvidt oppfinnelsen ved å starte fra den nærmeste teknikkens stilling og 
problemet oppfinneren forsøker å løse ville ha vært nærliggende for en fagmann på området.  
 
Selv om er det i rettsteori  er uttrykt at "Patentstyret har i en del år fulgt "problem and solution 
approach" nokså konsekvent",149 var imidlertid denne vurderingspraksis ikke fullstendig kon-
sekvent og systematisk, da ”problem and solution” og "kunne-ville" tilnærmingen ikke er an-
vendt. Patentstyret opprettholder i flere tilfeller 150 en mer subjektiv vurderingspraksis "nær-
liggende for en fagmann" i stedet for en objektiv  "kunne-ville" tilnærming.  Vurderingen er 
avgrenset til motholdene og vurdering av hvorvidt det er nærliggende for en fagmann å kom-
me til samme løsning, og også i noen tilfelle en ennå snevrere vurdering da annen avdeling 
henviser kun til at oppfinnelsen må "skille seg vesentlig" fra det som var kjent uten å nevne 
fagmannsbegrepet og baserer sin avgjørelse direkte på at annen avdeling mener at "oppfinnel-
se skiller seg  (ikke) vesentlig". Dette er til tross for at Patentretningslinjer for saksbehandlere 
i Patentstyret inneholdt "kunne-ville" tilnærming allerede i 2000 og dette ble  obligatorisk for 
saksbehandlere i 2008.  
 
Det er også iøynefallende at det finnes ingen direkte henvisning til "problem og løsning" til-
nærming i annen avdelings praksis. I enkelte avgjørelser henviser imidlertid annen avdeling til 
at patentsøkeren forsøker å løse i sin oppfinnelse "en oppgave" eller "det generelle problem". 
151  
 
Etter å ha gått igjennom Patentstyrets praktisering av oppfinnelseshøydekravet i periode 1997-
2013 kan det konkluderes at selv om norske patentmyndigheter hadde forsøkt innføre EPOs 
vurderingsstruktur, da særlig "problem og løsning" - og ""kunne-ville" tilnærmingene var 
                                                
148 PS-2002-7066, PS-2007-7576, PS-2007-7567, PS-2007-7626, PS-2007-7597, PS-2007-7433, PS-2007-7620, 
PS-2007-7293, PS-2007-7483, PS-2007-7625, PS-2008-7493, PS-2008-7447, PS-2008-7411, PS-2009-
7677, PS-2010-7789, PS-2012-7965, PS-2012-8068, PS-2013-8147 
149 Stenvik  2013  s. 241 
150 PS-2007-7509, PS-2007-7453, PS-2008-7700, PS-2009-7738, PS-2009-7768, PS-2009-7695, PS-2011-7980, 
PS-2012-7926, PS-2012-8071, PS-2013-8147, PS-2013-8171 
151  PS-2000-6925, PS-2002-7066, PS-2007-7509, PS-2007-7453, PS-2007-7293, PS-2008-7700. 
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praktisering av oppfinnelseshøydekravet ikke ensartet, til dels preget av tilfeldigheter og sub-
jektivitet selv om skjønnsvurdering skulle ha vært objektivert med fagmannsbegrepet som 
rettslig standard og målestokk for objektiv vurdering av oppfinnelseshøydekravets oppfyllel-
se.  
 
Siden april 2013 har Klagenemnda for industrielle rettigheter overtatt klagebehandlingsfunk-
sjonen fra Patentstyrets annen avdeling. Som vist i KFIR praksis ble vurderingsmetode for 
hvorvidt oppfinnelseshøydevilkår er oppfylt endret betydelig og er harmonisert med EPO.  
 
KFIR  oppfinnelseshøydevurdering  har vært ensartet siden april 2013, med følgende  trinn:  
 
I første omgang redegjør KFIR for rettsreglene for patentering av en oppfinnelse, dvs. vilkå-
rene for patenterbarhet inkludert oppfyllelse av krav til oppfinnelseshøyde. KFIR gir eksplisit-
te og omfattende definisjoner av rettslig standard for fagmannen og "problem og løsning"-
tilnærmingen. Til forskjell fra Patentstyret definerer KFIR den relevante fagpersonen for søk-
naden.  Videre defineres rettslig grunnlag for patenterbarheten, det vil si vilkåret om nyhet og 
det vurderes hvorvidt motholdene overlapper det som fremkommer fra patentsøknadens krav.  
 
KFIR henviser i alle sine avgjørelser til hva som skal være norske patentmyndigheters faste 
praksis, dvs. "En oppfinnelse anses i henhold til fast praksis for å ha vært nærliggende dersom 
det må legges til grunn at en fagperson som var kjent med teknikkens stand forut for søknads-
dagen, ville ha forsøkt å løse problemet på den i patentkravene angitte måte med en rimelig 
forventning om å lykkes".  
 
Videre fastslår KFIR den nærmeste kjente teknikk ved å identifisere de nærmeste motholdene.  
 
KFIR definerer "det objektive tekniske problem" som oppfinnelsen løser i forhold til det 
nærmeste mothold.  
 
KFIR fastslår at " spørsmålet er ikke om fagpersonen kunne ha kommet fram til oppfinnelsen 
ved modifisering eller tilpasning av teknikkens stilling, men snarere om fagpersonen ville ha 
gjort det"...KFIR presiserer at  "kunne-ville"  vurderingen må være objektivert ved  "for at en 
oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man derfor normalt kunne påvise en konkret 
grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen."  
 
Til slutt subsumerer KFIR og konkluderer at de oppfatter det slik at en fagperson med kjenn-
skap til de nærmeste motholdene, (ikke) ville komme frem til løsningen i patentsøknadens 
krav og dermed (ikke) ville klare å løse det objektive tekniske problemet. Denne vurderings-
struktur er brukt kontinuerlig  for alle KFIR avgjørelser siden april 2013. 
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5.3 Fagmannsbegrepet i norsk patentrett: Tilpasning og nyansering 
 
I det følgende vil vi kort redegjøre for hvilke tilpasninger og nyanseringer i "fagmannsbegre-
pet"  som kan observeres som  konsekvens av Norges tilslutning til EPC.  
 
For det første ble begrepet mer nyansert innholdsmessig. For det andre ble rettslig standard 
"fagmannen" revidert ved norske domstols- og patentmyndigheters harmonisering av praksis 
med EPC, ved adoptering av "problem og løsning"- og "kunne-ville"- tilnærminger ved vur-
dering av oppfinnelseshøyde. 
 
5.3.1 Fagmannsbegrepet i EPOs praksis 
 
Ifølge praksis fra EPOs Technical Board of Appeal bør en fagmann i patentrettslig henseende 
antas å være en erfaren person med gjennomsnittlig god kunnskap og ferdigheter innen sitt 
fagområde, og som er klar over hva som er vanlig generell kunnskap innenfor det aktuelle 
fagområdet på et bestemt tidspunkt. Han bør også antas å ha tilgang til all kjent teknikk, spe-
sielt dokumentene som siteres i den aktuelle granskningsrapporten, og for å ha hatt til disposi-
sjon vanlige midler og kapasitet for teknisk arbeid og eksperimenter.152  En fagmann kan i 
enkelte tilfeller forstås å være en ekspert innenfor et teknisk felt. Det er således innovativ ka-
pasitet hos oppfinneren som skiller ham fra den imaginære fagmannen.  
 
Med hensyn til definisjonen av fagmannen, oppsummerte EPOs Board of Appeal i T 26/98 
følgende prinsipper for anvendelse: hvis problemet leder fagmannen til å søke en løsning in-
nenfor et annet teknisk felt, er det en spesialist i dette feltet som er best kvalifisert for å løse 
problemet, og som skal regnes som fagmannen. Vurderingen av om løsningen innehar opp-
finnelseshøyde må derfor baseres på denne spesialistens kunnskap og evne.153 En fagmann 
kan forventes å se etter forslag til løsning på sitt tekniske problem i tilgrensende felt hvis disse 
har det samme eller lignende problemer. Fagmannen kan forventes å se etter forslag innenfor 
et generelt teknisk felt dersom han er oppmerksom på dette. 
 
I T 1464/05 uttalte Board of Appeal at i henhold til Art. 56 EPC 1973 ble en fagmann antatt å 
være klar over totaliteten av kjent teknikk som er relevant for det aktuelle området og spesielt 
alt som er gjort tilgjengelig for allmennheten i henhold til Art. 54 (2) EPC 1973. De ulike me-
                                                
152  EPOs Guidelines for Examination G-VII-3, november  2014 - versjon 
153  avgjørende beslutninger i  T 32/81, OJ 1982,  225; T 141/87, T 604/89, T 321/92 
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toder for å gjøre kjent teknikk tilgjengelig for allmennheten ble rangert likt. Fagmannen skulle 
være klar over alt dette. Dermed, selv om det ville være urealistisk å anta at alle alminnelige 
fagpersoner ville være klar over all kjent teknikk, sørger  definisjonen av fagmannen etter art. 
56 EPC 1973 for at en offentlig anvendelse av teknikken før den er gjort tilgjengelig for all-
mennheten blir behandlet etter art. 56 EPC 1973, det vil si som kjent teknikk uavhengig av 
hvorvidt andre fagpersoner faktisk var klar over teknikken før den ble tatt i bruk.  
 
I sak T 1030/06 mente Board of Appeal at fagmannen var en person av ordinær fagkunnskap 
som innebar å ikke bare ha tilgang til kjente teknikk og generell kunnskap på feltet men også 
evnen til å utføre rutinemessig arbeid og eksperimenter. Dermed kunne fagmannen forventes 
å forsøke ulike løsninger for å prøve å løse de relevante tekniske problemer. 
 
Ifølge T 422/93, ved vurdering av oppfinnelseshøyde ved hjelp av "problem og løsning" -
tilnærming, var utgangspunktet for å definere den aktuelle fagmannen det tekniske problemet 
som skal løses, uten hensyn til en eventuell annen definisjon av fagmannen antydet i patentbe-
skrivelsen. Dersom løsningen ligger innenfor et annet fagområde enn formulert i det tekniske 
problem, kan ikke fagmannen forventes å være en ekspert på dette. Fagmannens generelt 
kunnskap kan heller ikke antas å inkludere det eller de andre fagfelt dersom den nærmeste 
kjente teknikk ikke ga noen indikasjon på at løsningen kunne søkes i et bestemt annet teknisk 
felt.  
 
5.3.1.1 Fagmannsbegrepet  - et team som "fagmann" 
 
Under enkelte omstendigheter kan kunnskapen til et team bestående av personer med ulike 
kompetanseområder bli betraktet som "fagmannen".154  Dette ville være tilfelle spesielt der-
som en ekspert på en bestemt felt var egnet for å løse en del av problemet, mens for en annen 
del ville man søke en annen ekspert i et annet fagområdet.155  
 
I T 147/02 observerte EPO at en fagmann innen avløpssystemer for tunneler, flomvern, dam-
mer og hydro-elektriske installasjoner, typisk en ingeniør eller arkitekt i anleggssektoren, van-
ligvis arbeider i team med andre spesialister innen de aktuelle fagområder for prosjektet.156  
 
Ytterligere kommentarer til begrepet "et team av eksperter" er å finne i sak T 57/86, T 222/86, 
T 141/87, T 295/88, T 825/93, T 2/94, T 402/95 og T 986/96.  
                                                
154  T 141/87, T 99/89 
155  T 986/96 
156  T 460/87, T 99/89 
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5.3.2 Fagmannsbegrepet og utvikling i norsk patentrett 
 
Patentloven henviser ikke  direkte til fagmannsbegrepet, kun til at oppfinnelsen må "skille seg 
vesentlig" for å kunne være patenterbar, jf. § 2.1.  
 
I forarbeidene157 omtales fagmannsbegrepet slik at "oppfinnelsen må ikke være nærliggende 
for en fagmann på området", som er en gjennomsnittsfagmann uten særlige innovative evner, 
men som har evne til å utnytte alt den kjente teknikk på god fagmessig måte og foreta nærlig-
gende nye konstruksjoner.  
 
Lovgiver valgte bevisst ikke å ta fagmannsbegrepet inn i lovteksten,158 da komiteen konklu-
derte med at rettstilstanden i Norge og Europa når det gjelder krav til oppfinnelseshøyde og 
fagmannsbegrepet er ekvivalent og en eventuell endring av ordlyden vil ikke medføre noen 
reelle endringer.  
 
Patentstyrets retningslinjer beskriver hvordan rettslig standard for fagmannen forstås og an-
vendes.159  
 
Tilpasning og utvikling av fagmannbegrepet i norsk patentpraksis har gått i retning av at fag-
mannen oppfattes som et team av fagmenn på områder som er kompliserte, for eksempel bio-
teknologi, dataprogrammering og offshoreteknologi. Utviklingen av fagmannsbegrepet i den-
ne retning synes ikke å ha vært påvirket av EPOs praksis, men mest av den generelle teknolo-
giutviklingen.  
En gjennomsnittsfagmann vil kunne se etter løsningsforslag på tilgrensende områder hvis 
samme eller liknende problemer finnes der, eller hvis problemet som skal løses leder ham til å 
søke løsningen her. Om løsningen finnes på er annet teknisk område, er det fagmannen på 
dette området som blir målestokken ved vurderingen av om oppfinnelseshøyde foreligger. 
Hvem denne gjennomsnittsfagmannen er, vil variere med hvilket teknisk område en befinner 
seg i. "Gjennomsnittsfagmannen" er formulert for å dekke behovet for objektivering av 
skjønnsutøvelsen ved vurdering av patenterbarhet.  
I Norsk patentrett er det flere eksempler på at fagmannen eller fagpersonen kan forstås som et 
team. Dersom den aktuelle oppfinnelsen vanligvis vil utføres av en gruppe av personer fra 
                                                
157  NU 1963:6, s. 127 
158  Ot.prp.nr 36 (1965-1966)  s. 22 
159  Patentretningslinjer  kapittel 4 avsnitt 5.6: "Fagmannen" 
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forskjellige yrker som jobber i et team, så vil fagpersonen kunne være et slikt team.  
I LB-2008-66692161  mente retten at fagmannen var en gruppe personer med gjennomsnittlige 
tekniske ferdigheter innenfor ulike områder av boring. Mer spesifikt, avgjorde domstolen at 
fagmannen var et team med kunnskap om alle elementer innenfor både produksjon og lete-
boring, herunder personer som er i stand til å forstå de grunnleggende kommersielle krav for 
utvikling av mer effektive boresystemer og boredekksutstyr. Retten mente derved at ferdighe-
tene til teamet bør kunne omfatte mer enn bare tekniske ferdigheter. 
Fagpersonen må forstås i lys av hvordan verdens fagpersoner som ingeniører og forskere fak-
tisk arbeider. I TOSLO-2010-136021 nekter retten å tillegge en fagperson evner utenfor det 
som er vanlig for en gjennomsnittsfagperson og uttaler at  "fagpersonen utgjør her et tverrfag-
lig team med adekvat utdanningsnivå som behersker både farmakologi, legemiddelkjemi og 
urologi, og evner å kombinere kunnskap fra alle disse fagområder. Fagpersonen evner videre 
å prøve ut på en god fagmessig måte alle kombinasjonsmuligheter som både var nærliggende 
og ga en rimelig forventninger om å lykkes, og evner også å utføre nærliggende nye konstruk-
sjoner. Fagpersonen er på den annen side verken Nobelsprisvinner, faglærer, patentingeniør 
eller patentjurist. Han mangler også egne oppfinneriske eller inventive evner. Hans evne til å 
kombinere kunnskap fra ulike kilder er ikke ubegrenset, og avhenger både av antall mothold 
og av disses teknologiske nærhet til så vel hverandre som til den aktuelle oppfinnelses pro-
blem". Videre, "Etter tingrettens syn vil en for detaljert utpensling av Fagpersonens tvingende 
egenskaper innebære en risiko for at Fagpersonen utvikler seg fra en hjelpevurdering til støtte 
for det lovbundne subsumsjonsskjønn etter § 2, til en begrepsjuridisk tvangstrøye. Fagperso-
nen kan ikke vurderes løsrevet fra hvordan verdens fagpersoner faktisk arbeidet omkring prio-
ritetsdagen, og at det motsatte vil være virkelighetsfjernt og preget av etterpåklokskap." 
I LB-2010-3684 presiseres det at ved avgrensing av fagmannens kunnskap må det først tas 
stilling hvilken faglig bakgrunn denne imaginære personen har, det må foretas en «konkret, 
realistisk vurdering av hva slags fagfolk en kan forvente vil gjøre oppfinnelser av den typen 
det gjelder». Det innebærer at en ved komplekse oppfinnelser må tenke seg fagmannen som et 
team sammensatt slik at det samlet ville inneha de fagkunnskaper som det var grunn til å tro 
var av betydning for løsningen av det tekniske problem som ble søkt løst av oppfinneren. 
 
Etter at fagmannens faglige bakgrunn er vurdert, må det også vurderes hva som kan anses 
som kjent for denne fagmannen. Juridisk teori gir ikke helt entydige retningslinjer om hva 
som hører til fagmannens kunnskap.  
 
                                                
161  Transocean vs. Seadrill 
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På den ene siden presiseres det at fagmannen forutsettes «å ha kunnskap om alt som var kjent 
på prioritetstidspunktet»162 På den andre side er det presisert at «alle former for spesialkunn-
skap, typisk kunnskap som finnes i artikler og patentskrifter»,163 faller utenfor. Men samme 
sted er det uttalt at «innholdet i databaser som er lett tilgjengelige og vanlig brukt på ved-
kommende område, kan sies å tilhøre fagets alminnelige kunnskap».164 
 
I norsk rettsteori 165 er det omtalt at til tross for samme materielle patentlovgivning i Norge og  
i EPO, har man i mangel av en overnasjonal rettsinstans ikke oppnådd en fullstendig harmoni-
sering av medlemsstatens rettspraksis. Et eksempel er Rt  2008 s. 1555  "Biomar" 166, der 
fagmannsbegrepet i Norsk patentrett og EPO var tolket forskjellig. I denne saken var det 
uenighet mellom partene om hvem som skulle regnes for å være "gjennomsnittsfagmannen". 
Patentmyndighetene mente at "det var nærliggende å ta i betraktning et mothold som gjaldt 
katarakt hos kattunger, ved løsningen av kataraktproblemet hos laksefisk".  
 
Patentmyndighetene tolket fagmannbegrepet slik at fagmannen måtte forstås som en person 
som har kunnskap "om å bekjempe en sykdom", videre "Og at gjennomsnittsfagmannen ved 
løsning av det problemet søknaden gjelder, ville gjennomført en generell undersøkelse av lit-
teraturen om årsaker til katarakt hos dyr, og eventuelt hos mennesker.  I  en slik situasjon ville 
det være helt fagmessig å gå til medisinsk litteratur for å finne slik informasjon". Høyesterett 
sluttet seg til Patentstyrets forståelse for fagmannsbegrepet i Biomar og opprettholdt derved 
presedens fra Swingball-dommen, selv om oppfinnelsen allerede var meddelt et europeisk 
patent.  
 
Biomar er en eksempel på at så sent som i 2008 ble fagmannsbegrepet tolket forskjellig i EPO 
og av Patentstyret selv om Norge og EPO i prinsippet har samme interne retningslinjer. Fag-
mannsbegrepet i Biomar ble tolket slik at Høyesterett stilte høye krav til hva en gjennom-
snittsfagmann skulle forventes å ha kjennskap til.  
 
Etter å ha gått gjennom norsk retts- og administrativpraksis kan det konkluderes at fagmann-
                                                
162  Stenvik 2013 s. 196 
163  Stenvik 2013 s. 201-202 
164  Stenvik 2013 s. 201 
165  Stenvik 2013 s. 40 
166 Rt-2008-1555 Biomar (avsnitt 36), som avgjorde uenighet mellom partene når det gjelder patentmeddelelse     
     angående oppfinnelsen definert i det prinsipale selvstendige  patentkrav som  lød slik: "For laksefisker hvor  
     foret inneholder standard foreingredienser  som ..., for å redusere forekomsten av stær, karakterisert ved at      
     foret inneholder 1,15-2 vektprosent histidin av det totale for".  
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begrepets anvendelse ble endret etter Norges ratifisering av EPC i 2008, spesielt  med bruk 
innenfor "problem og løsning"- og "ville-kunne"-tilnærmingene.  
 
I alle avgjørelser fra KFIR,167 er det en kontinuerlig anvendt struktur som presiserer at ved 
vurderingen av både nyhet og oppfinnelseshøyde skal en tenkt gjennomsnittlig fagperson på 
området brukes som målestokk. Fagpersonen benyttes som målestokk ikke bare ved vurde-
ringen av nyhet og oppfinnelseshøyde, men også når patentkravenes innhold skal fastlegges - 
ved tolkningen av patentet. I vurderingen om en fagmann ville ha kommet frem til oppfinnel-
sen anføres det at for at en oppfinnelse skal bli regnet som nærliggende, må man normalt kun-
ne påvise en konkret grunn til at fagpersonen ville valgt nettopp den patentsøkte løsningen.  
 
Det synes nå som om fagmannsbegrepet tolkes likt i EPOs og hos KFIR. 
 
 
6 EPC og EPOs praksis som rettskilde for norske domstoler 
og patentmyndigheter 
 
 
Før 2008 uttalte Patentstyret om EPOs praksis betydning som rettskilde for deres avgjørelser 
følgende: "at det er gitt patent på oppfinnelsen i en rekke andre land, er av liten betydning for 
saken. Vurderingen av oppfinnelseshøyde er avhengig av vedkommende lands interne rett og 
interne praksis. Den er videre avhengig av hvilke mothold som har foreligget ved de forskjel-
lige søknadsbehandlingene, og av graden av granskning som utføres av patentmyndighetene i 
de enkelte land."168 
 
Oslo Tingrett uttalte169 i 2005 at "Den tradisjonelle oppfatning har vært at utenlandske pa-
tentmyndigheters avgjørelser kan tillegges en viss vekt for så vidt gjelder løsningen av retts-
spørsmål, men ikke noen nevneverdig egenvekt med hensyn til subsumpsjonsskjønnet i det 
enkelte tilfelle. Norge vil med virkning fra 1 januar 2008 slutte seg til Europapatentkonven-
sjonen av 1973 (heretter EPC), som administreres av EPO. Dette innebærer at etter januar 
2008 vil patenter meddelt av EPO få virkning i Norge som nasjonalt patent dersom Norge er 
utpekt som virkningsland av den enkelte patentsøker og patentet blir validert i Norge. Dette 
forhold trekker nok i retning av at norske domstoler - i alle fall for fremtiden - bør legge noe 
større vekt på subsumpsjonsskjønnet fra EPO enn i dag. EPC etablerer imidlertid ingen over-
                                                
167  KFIR-2013-5, KFIR-2013-2, KFIR-2013-6, KFIR-2013-21, KFIR-2013-8, KFIR-2013-39, KFIR-2014-5   
168  LB-1993-2716- RG- 1996-928 (166-96) 
169  TOSLO- 2005-120382  s. 33 
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nasjonal rettsinstans - ugyldighetssøksmål må også i fortsettelsen prøves for de nasjonale 
domstoler, og en eventuell ugyldighetsdom vil bare ha virkning i vedkommende land."  
 
Norsk domstols- og patentmyndigheters praksis i tiden etter ratifiseringen av EPC i 2008 var 
så langt som inntil 2010 fast på at selv om domstolene og patentmyndighetene innrømmer at 
internasjonal og europeisk patentrettslig praksis er av interesse for norsk patentrettslig praksis, 
kan ikke praksis fra EPO ha avgjørende betydning for Norge: "Det er av stor betydning at 
utviklingen inne Europa er preget av ensartede regler og praktisering innenfor patentområdet. 
Likevel må det bero på en selvstendig vurdering og ikke minst på hvilken instans i EPO som 
har truffet avgjørelsen, hvilken vekt denne skal tillegges".170  
 
I  LB-2011-34330 henviser lagmannsretten i sin begrunnelse til EPOs vedtak  slik at "et en-
keltstående EPO-vedtak er uansett ikke bindende for norske domstoler, som har rett og plikt 
til å gjøre en selvstendig vurdering av saken, jf. Rt-2008-1555  (Biomar) avsnitt 51." 
 
I PS-2008-7358 uttalte PS2 at de "har funnet at EPOs Opposition Division har opprettholdt 
søkerens europeiske patent, men har ikke funnet å kunne tillegge dette noen avgjørende vekt."  
 
I TOSLO-2010-136021 forekommer det en annen forståelse av betydningen av EPOs praksis 
som rettskilde for norske domstoler og patentmyndigheter, jf. "utvidelse av Swingballdoktri-
nen kunne gi opphav til vanskeligere rangeringer mellom ulike patentmyndigheter og kombi-
nasjoner av slike myndigheter der det aktuelle patent er vurdert ulikt i ulike jurisdiksjoner slik 
tilfelle er her. Tingretten peker likevel på at Biomar-dommen avsnitt 51 kan trekke i retning 
av å tillegge avgjørelser fra EPOs Boards of Appeal særlig vekt".  
 
Det samme er tilfelle i LB-2009-75798 hvor lagmannsretten henviser til EPC og EPOs praksis 
som rettskilde  og   fastsetter  at "det er en presumsjon at den norske patentloven er i samsvar 
med EPC." 171  
 
Høyesterett i  HR-2009-1735A- Rt-2009-1055, "Donepezilsaken", sluttet seg til vurderingen 
fra LB-2007-9840 som tok utgangspunkt i at " Norges folkerettslige forpliktelser og hensynet 
til europeisk rettsenhet på patentrettens område taler særlig for at det legges atskillig vekt på 
EPC og konvensjonsrelatert praksis". 
                                                
170    Rt  2008 s.1555 Biomar, avs. 51.  
171 ".... Lagmannsretten bygger på at patentloven har samme innhold som EPC, ... Lagmannsretten viser i denne 
forbindelse til avgjørelse 8. november 1991 fra EPO Boards of Appeal i sak T 721/89 med følgende presise-
ring av EPC artikkel ... Lagmannsretten viser i denne forbindelse også til avgjørelse 21. november 1994 fra 
EPO Boards of Appeal i sak T 0412/93 med denne presisering av EPC artikkel 83."    
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Det er interessant å legge merke til utviklingen hos norske patentmyndigheter og domstoler 
når det gjelder vektlegging av praksis fra EPO. Fra 2013 er det KFIR som i sin  praksis ensar-
tet og entydig henviser til EPC og praksis fra EPOs Boards of Appeal som rettskilder og bru-
ker EPOs praksis som utgangspunkt for sine vurderinger og begrunnelser.172  
 
7 Oppsummering og konklusjoner 
 
Etter å ha gått gjennom rettstilstanden i norsk patentrett i tidsperioden fra ca. 1973 til 2014 og 
studert eventuelle endringer i materiell patentrett samt norske domstols- og patentmyndighe-
ters praktisering av nyhets- og oppfinnelseshøyde vilkårene kan følgende oppsummeres: 
 
Materielt innhold i norsk patentrett er lite endret siden 1967. De endringene som fant sted er 
hovedsakelig begrunnet i Norges tilslutning til flere fagfelt som kan patenteres. 
 
Norsk Høyesterett opprettholder siden 1975, Swingball-dommen, en ensartet praksis ved å 
ikke overprøve norske patentmyndigheters skjønnsutøvelse eller faglige skjønn. I 2008 ble 
dette prinsippet opprettholdt i Biomar-dommen. Norske  domstoler, både første instans og 
ankedomstolen, har vist større fleksibilitet når det gjelder overprøving av Patentstyrets 
skjønnsutøvelse. 
 
Norsk patentrett har hovedsakelig blitt harmonisert med EPC og norsk patentpraksis er for-
søkt harmonisert med EPOs praksis, spesielt prinsippene for vurdering av patenterbarhet ned-
felt i Patentstyrets patentretningslinjer for saksbehandlere.  
 
Patentstyrets klageinstans, annen avdeling, var inntil april 2013 en del av Patentstyret og un-
der Patentstyrets direktørs styring. Patentstyrets avgjørelser var praktisk sett avgjørelse i siste 
instans. Da det var nesten umulig å få vedtak fra Patentstyret overprøvd var tilliten til  Patent-
styrets patentsøknaders behandling betydelig svekket hos kundene på grunn av manglende 
uavhengighet samt faglig skjønn som ble oppfattet som strengere enn i andre land.  
 
Ved  Norges ratifisering av EPC i 2008 fikk patentsøkerne adgang til å søke patentbeskyttelse 
av sine oppfinnelser i EPO og i tilfelle meddelelse av europeisk patent, mulighet til å søke 
patentbeskyttelse i Norge ved validering av det europeiske patentet.  Valideringen er en rent 
administrativ prosess, og inneholder ingen vurdering av nyhet eller oppfinnelseshøyde. 
                                                
172   KFIR-2013-1, KFIR-2013-2, KFIR-2013-5, KFIR-2013-8, KFIR-2013-13, KFIR- 2013-15, KFIR-2013-21 
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Statistikken viser at antall av søknader til Patentstyret fra norske søkere er redusert og fra 
utenlandske søkere betydelig redusert siden 2008. Samtidig ble antall europeiske patenter søkt 
validert i Norge betydelig økt i perioden.  
 
Grunner til at patentsøkere henvender seg direkte til EPO for å få patentsøknaden behandlet er 
at EPO har spesialister innenfor flere områder enn Patentstyret, søknadsbehandling er relativt 
rask og forutsigbar og retningslinjene for behandling er tydelige, entydige, og objektivisert. I 
en situasjon hvor det eksisterer et alternativt patentverk som ved ellers lignende krav til mate-
rielt innhold tilbyr mer gunstig behandling av patentsøknader (raskere, billigere, mer forutsig-
bar) er det en selvfølge at dersom praktisering av patenterbarhetsvilkår i Patentstyret er for-
skjellig fra EPO og oppfattes som mindre gunstig for søkerne vil de hovedsakelig søke patent 
i EPO. 
 
Siden april 2013 er KFIR ansvarlig for behandling av klager på vedtak gjort av Patentstyret. 
Klagenemnda er uavhengig av Patentstyret og i struktur og organisasjon lignende på særdom-
stolene. Etter observasjon kan det konkluderes at KFIR holder høyere standard enn Annen 
avdeling når det gjelder harmonisering med EPOs praksis og vurdering av patenterbarhet. 
KFIR i sine vurderinger om hvorvidt oppfinnelseshøydevilkår er oppfylt følger uten unntak 
EPOs retningslinjer for saksbehandlere, og benytter ”problem og løsning” og ”ville-kunne” 
tilnærminger og fagmannsbegrepet i samsvar med EPO Guidelines for Examination, samt 
EPOs praksis som et av rettskildene i sine vurderinger av  patenterbarhet. 
 
I en situasjon hvor Høyesterett opprettholder sin tilbakeholdne posisjon når det gjelder over-
prøving av patentmyndighetenes skjønn og i mangel av en overnasjonal rettsinstans kan man 
ikke oppnå en fullstendig harmonisering av medlemsstatens rettspraksis uten at patentmyn-
dighetene i hvert land endrer  den.  
 
Norske domstoler i sine siste avgjørelser etter Norges ratifisering av EPC uttalte at EPOs 
praksis ikke bør tillegges avgjørende vekt for norske domstolers egne avgjørelser. Imidlertid 
er endring av norske patentmyndigheters praksis uunngåelig da en og samme oppfinnelse i 
tilfelle nekt av patent fra norske patentmyndigheter og eventuelt fra norske domstoler har teo-
retisk mulighet å bli patentert i EPO og deretter valideres i Norge. Et slikt utfall er selvfølge-
lig ikke ønskelig og ikke holdbart som rettstilstand i norsk patentrett. 
 
Harmoniseringen av oppfinnelseshøydevilkårets praktisering av lokale og regionale patent-
myndigheter er ønskelig og formålstjenlig da en ensartet praksis hos norske patentmyndighe-
ter og EPO gir flere fordeler både for den enkelte næringslivsaktør og samfunnet.  
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